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INTRODUZIONE
Il presente lavoro ha l'obiettivo di individuare le zone di luce e di 
ombra  inerenti  alla  fattispecie  della  sottrazione  del  segreto 
aziendale, in virtù dell'evoluzione normativa che ha subito nel 
corso degli anni. Il tema della tutela giuridica delle informazioni 
segrete può considerarsi un “classico” nell'ambito degli studi di 
diritto  industriale  ed  è  ormai  presente  da  molti  anni  nel 
panorama dottrinale e giurisprudenziale italiano. Può affermarsi 
che il know how, traendo nuova linfa dalle recenti (ci si riferisce 
all'introduzione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005) o 
recentissime (si fa riferimento alla novella del 2010) modifiche 
normative, proponga oggi temi di  rinnovata attualità, anche in 
considerazione  della  mutata  ed  accresciuta  sensibilità  di 
imprese e giuristi, in relazione all'esigenza di tutelare i risultati 
dell'innovazione e di esplorare le aree di intersezione tra tutela 
monopolistica e libera concorrenza, tra diritti dell'impresa e diritti 
individuali.
In tempi di libera concorrenza e globalizzazione dei mercati, la 
protezione del  segreto aziendale riveste sempre più  un ruolo 
strategico per l'impresa. Dal processo produttivo di un oggetto 
alla sua commercializzazione è lunga la serie delle informazioni 
non  brevettabili,  sia  per  scelta  che  per  impossibilità.  Tali 
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informazioni,  che  possono  essere  tecniche  o  aziendali, 
rappresentano  un  grande  valore  economico  ed  un  indubbio 
vantaggio competitivo per l'imprenditore che ne sia in possesso. 
Ogni  impresa  detiene  dei  segreti  che  sono  stati  sviluppati 
durante l'attività imprenditoriale, ma accade non di rado che tali 
segreti vengano divulgati, prima che ci si renda conto della loro 
importanza. Spesso le informazioni riservate vengono diffuse in 
modo improprio o involontario all'interno dell'azienda stessa e 
ciò  ne  facilita  una  diffusione  anche  all'esterno  dell'azienda 
medesima. Questa considerazione deve portare a definire delle 
regole di controllo da adottare anche all'interno dell'azienda.
L'interesse a mantenere segreto l'insegnamento innovativo sul 
come ottenere un risultato utile è evidente: finché la condizione 
di  segretezza  persiste,  gli  interessi  individuali  alla 
remunerazione  del  lavoro  e  delle  risorse  investite 
nell'innovazione  sono  al  riparo  dalla  concorrenza.  Il  segreto 
genera  un  monopolio  di  fatto  che assicura  al  monopolista  la 
percezione  di  un  profitto  differenziale,  rispetto  a  quello 
conseguibile  in  regime  di  concorrenza;  un  monopolio 
potenzialmente  perpetuo.  Benché  il  segreto,  in  assenza  di 
regole,  sia  sufficiente  ad  appagare  gli  interessi  individuali,  si 
tratta pur sempre di una situazione irrimediabilmente precaria, 
che  può  venir  meno  non  solo  a  causa  di  comportamenti 
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comunemente  riprovati  (come  la  divulgazione  da  parte  del 
dipendente infedele),  ma anche per effetto di  attività del tutto 
lecite  (come il  reverse  engineering).  Da qui  sorge l'onere  da 
parte di  soggetti  al cui legittimo controllo le informazioni sono 
soggette  di  adottare  misure  di  protezione.  Le  misure  da 
predisporre devono essere dirette sia verso l'interno (personale 
aziendale), sia verso l'esterno (clienti, fornitori, terzi in generale).
In  ragione  di  ciò,  diviene  necessario  affrontare  il  problema 
relativo  a  quando  un'informazione  possa  ritenersi  segreto 
aziendale,  sì  che  l'appropriazione  di  essa  sia 
concorrenzialmente illecita e, successivamente, distinguere fra 
nozioni personali del lavoratore (nozioni che costituiscono il suo 
background tecnico, formatosi durante l'esperienza lavorativa) e 
nozione di segreto aziendale. Tale problema verrà affrontato fin 
dalle prime pagine del seguente elaborato.
La tesi è così strutturata:
• Nel primo capitolo, verrà affrontato il problema inerente 
alla  definizione  della  nozione  di  segreto  aziendale, 
attraverso la collocazione sistematica della fattispecie.
• Nel secondo capitolo, verranno analizzati i requisiti che i 
segreti  aziendali  devono possedere,  per essere ritenuti 
tali, attraverso le normative che si sono succedute.
• Nel terzo capitolo, verranno approfondite le misure che 
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ogni  impresa  deve  predisporre  per  la  protezione  dei 
propri  segreti  aziendali,  in  conformità  al  dettato 
normativo, di cui all'art. 98 c.p.i.
• Nel quarto capitolo, verranno messi in luce gli strumenti 
processuali, a cui il titolare delle informazioni segrete può 
ricorrere, quando subisce un'indebita appropriazione dei 
propri segreti aziendali.
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CAPITOLO PRIMO
L'INDEBITA APPROPRIAZIONE DEL SEGRETO 
AZIENDALE ALTRUI
Sommario: 1.  Correttezza  professionale  e  potenzialità  dannosa:  gli 
orientamenti dottrinali - 2. Fattispecie - 3. Oggetto del segreto aziendale
1 Correttezza professionale e potenzialità dannosa: 
gli orientamenti dottrinali
Il  presente  lavoro  ha lo  scopo di  definire  e  di  approfondire  i 
contorni della fattispecie dello spionaggio industriale, attraverso 
l'individuazione  della  nozione  di  segreto  aziendale  e  degli 
strumenti  di  tutela,  volti  a  proteggerlo.  Per  una  migliore 
comprensione da parte del lettore, è doveroso individuare, fin da 
subito,  la  collocazione  della  fattispecie  all'interno  del  nostro 
ordinamento.
Lo spionaggio industriale rientra fra gli atti di concorrenza sleale, 
disciplinati  dall'art.  2598  c.c.,  norma  che  ci  consente  di 
circoscrivere l'ambito di illiceità della condotta.
La norma si  apre con l'individuazione di tre fattispecie tipiche 
nominate, contenute all'interno dei primi due numeri dell'articolo, 
e cioè gli atti di confusione, gli atti di denigrazione e gli atti  per  
appropriazione di pregi, e prosegue con una fattispecie generale 
di chiusura, contenuta nel terzo numero, la quale stabilisce che 
compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente 
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o indirettamente di  ogni altro mezzo non conforme ai principi  
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui  
azienda”.  La  previsione  di  tale  clausola  generale  come 
strumento per considerare illeciti  comportamenti che, a rigore, 
non  possono  essere  sussunti  sotto  le  fattispecie  della 
denigrazione, della confusione e dell'appropriazione di pregi è 
stata una scelta felice del legislatore. Nel 1942, infatti,  non si 
poteva ancora immaginare a quale effettiva deriva patologica la 
concorrenza  potesse  portare,  quindi  a  quali  stratagemmi 
l'imprenditore  particolarmente  spregiudicato  sarebbe  potuto 
ricorrere,  per  eludere  il  rischio  di  ricadere  nel  divieto  di 
concorrenza  sleale1.  La  norma  di  chiusura  è  stata,  perciò, 
importante, in quanto ha consentito di  colpire e di sanzionare 
condotte sleali, anche se non espressamente riconducibili  alla 
fattispecie  della  confusione,  della  denigrazione, 
dell'appropriazione di pregi.
Dalla lettura dell'art. 2598, n. 3, c.c. emergono due importanti 
concetti  che  necessitano  di  essere  esplicitati.  Si  tratta  della 
potenzialità  dannosa  e  della  non  conformità  ai  principi  di  
correttezza professionale.
La potenzialità dannosa è la capacità di un comportamento di 
provocare un danno ad un concorrente, nell'esercizio dell'attività 
1 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 25 ss.
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di impresa. Non è richiesta la prova dell'effettiva realizzazione 
del  danno,  ma  il  danno  deve  essere  prevedibile,  capace  di 
realizzarsi,  ma  non  già  realizzato.  Si  potrebbe  replicare  che 
qualsiasi  operazione  di  impresa,  rispetto  al  concorrente,  è 
potenzialmente  dannosa.  Questo  è  vero,  se  ci  riferiamo  al 
danno inteso come sviamento di clientela, in quanto è evidente 
che ogni  imprenditore cerchi  di  produrre il  bene migliore,  per 
accaparrarsi  la  fetta  di  clientela  maggiore,  a  discapito  delle 
imprese concorrenti. Ciò è assolutamente un intento lecito, leale 
e meritevole di  tutela,  positivo per  il  consumatore stesso.  Gli 
imprenditori,  infatti,  sono  incentivati  a  migliorarsi  nella 
produzione, utilizzando tecniche e mezzi di ultima generazione, 
al  fine  di  creare  prodotti  di  alta  qualità  e  accattivanti  per  il 
consumatore,  così  da  essere  scelti  da  quest'ultimo nel  mare 
magnum dei prodotti offerti dal mercato.
La dannosità di cui si tratta deve concernere “l'altrui azienda”. 
Questa  espressione  potrebbe  far  pensare  alla  nozione  di 
azienda enunciata dall'art. 2555 c.c., vale a dire al complesso 
dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Tuttavia, un'interpretazione che limitasse la dannosità rilevante 
a  quella  che  concerne  i  beni  costituenti  l'azienda  sarebbe 
assurdamente limitativa2 ed è, perciò, pacifico che ci si debba 
2 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 32.
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riferire a qualsiasi danno economico che colpisca l'impresa del 
concorrente, vale a dire l'imprenditore in ogni aspetto della sua 
specifica  attività.  La  dannosità  rilevante,  dunque,  potrà 
concernere sia gli elementi organizzativi interni dell'impresa e, 
più in generale, la sua sfera di segretezza, sia la sua immagine 
esterna, la sua proiezione sul mercato, sia la sua clientela.
L'idoneità al danno deve consistere in una concreta probabilità 
di ingerenza dannosa, spesso manifestantesi in uno sviamento 
di  clientela  e,  secondo  diversi  giudici,  all'altrui  pericolo  deve 
corrispondere  un  proprio  probabile  vantaggio3.  Se,  invece,  lo 
sviamento di clientela altrui è fine a se stesso, come mezzo per 
danneggiare  altri  senza  ritrarne  alcun  vantaggio,  diretto  od 
indiretto, per sé o per altro concorrente del danneggiato, potrà 
riconoscersi  a  chi  subisce  il  pregiudizio  l'azione  di  danno 
extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., laddove ne ricorrano gli 
estremi. Non si potrà riconoscere l'azione contro la concorrenza 
sleale ex art. 2598 c.c., in quanto è un'azione tipica a tutela di 
un determinato bene: la clientela come elemento dell'azienda4. 
Ha lo  scopo di  impedire  che nella  libera  lotta  economica fra 
imprenditori vengano usati da uno dei concorrenti, in danno di 
un altro o di altri, mezzi e modi di lotta sleali e, come tali, non 
3 Vd. App. Milano, 20 Giugno 1961, in Giust. Civ., 1962, I, 390; App. Milano, 
16 Febbraio 1960, in Mon. Trib., 1960, 133.
4 Cfr.  GHIDINI,  LIBERTINI,  Trattato  di  diritto  commerciale  e  di  diritto  
pubblico dell'economia, 219 s.
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riconoscibili come leciti dall'ordinamento giuridico.
L'idoneità  al  danno  resterà  di  regola  esclusa,  se  le  concrete 
modalità  dell'atto  siano  tali  da  escludere  ogni  ragionevole 
probabilità di effetti dannosi5.
Dato che si parla di idoneità al danno e non della sua effettiva 
realizzazione,  è  lecito  chiedersi  in  che  modo  un  atto,  che 
concretamente  non  abbia  provocato  un  danno,  possa 
considerarsi idoneo a provocarlo. La risposta diventa agevole, 
se si considera che l'attività di concorrenza ha normalmente una 
dimensione temporale,  vale  a dire  che solitamente   presenta 
una continuità nel tempo o è costituita da una ripetizione di atti.
Si avrà potenzialità dannosa senza danno attuale quando, ad 
esempio, si  tratti  di  attività concorrenziale continuata che, dal 
punto  di  vista  quantitativo,  non  abbia  ancora  raggiunto  una 
dimensione  sufficiente  ad  incidere  negativamente  sul 
concorrente. Un altro esempio si avrà nell'ipotesi del tentativo, 
cioè nel caso in cui, per definizione, essendo appunto rimasta 
l'attività allo stadio di tentativo, un danno non si sia provocato, 
ma  ci  si  trovi  ugualmente  in  una  situazione  di  potenzialità 
dannosa, per la probabilità che il tentativo venga reiterato6.
La potenzialità dannosa del tentativo stesso andrà, poi, valutata 
ex ante, cioè prescindendo dalla mancata riuscita di esso.
5 Cfr. G. RESTA, Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, 304 s.
6 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 33.
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La  potenzialità  dannosa  dell'art.  2598  c.c.  è  una  potenzialità 
dannosa  qualificata,  nel  senso  che  non  è  semplicemente  un 
affermarsi sul mercato come imprenditore che produce un bene 
preferibile  rispetto  a  quello  del  concorrente,  ma  è  una 
potenzialità  che  si  realizza,  attraverso  mezzi  che  non 
manifestano  solo  l'intento  di  primeggiare,  ma  quello  di 
annientare  il  concorrente,  attraverso  strumenti  scorretti.  Si 
passa,  dunque,  dall'indagine  sull'intento  a  quella  sul  mezzo 
utilizzato e questo ci consente di creare un collegamento tra il 
requisito  della  potenzialità  dannosa  e  quello  della  non 
conformità ai principi di correttezza professionale.
La  correttezza  professionale  è  una  terminologia  ambigua,  in 
quanto è lo stesso principio di correttezza ad essere ambiguo, 
dal momento che sembra implicare delle valutazioni soggettive.
La correttezza è un concetto vago e sta all'interprete cercare di 
oggettivizzarlo.  In  questo  senso,  sia  la  giurisprudenza che la 
dottrina si sono affannate nel cercare di capire quale potesse 
essere  l'elemento  fondante  per  ritenere  corretto  il 
comportamento di un concorrente rispetto ad un altro7.
In  un  primo  momento,  si  è  cercato  di  parlare  di  correttezza 
secondo  la  morale  imprenditoriale,  come  se  esistesse  un 
catalogo immaginario di doveri, che il  buon imprenditore deve 
7 Cfr. G. FLORIDIA, in AA. VV., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e  
concorrenza, 347 s.
14
rispettare,  per  non  promuovere  una  concorrenza  selvaggia 
verso un altro,  in  rapporto di  concorrenzialità  con lui.  Chi  ha 
sostenuto  questa  interpretazione  ha  affermato  che,  se  il 
legislatore parla di correttezza professionale, indica quella non 
dell'uomo di strada, ma quella che ci si aspetta da un soggetto 
che  opera  professionalmente  e,  dunque,  la  morale  degli 
imprenditori8. Non esiste, di fatto, una morale imprenditoriale. Le 
categorie professionali, quando vogliono imporsi dei codici etici, 
li formalizzano. Basti pensare ai codici deontologici. Per quanto 
concerne  la  categoria  imprenditoriale,  non  esiste  un  codice 
deontologico degli imprenditori.
Si è, quindi, cercato di  superare questa prima tesi,  attraverso 
l'adozione  di  una  concezione  economica  del  principio  della 
correttezza.  Si  è,  dunque,  ritenuto  corretto  professionalmente 
ciò che nell'economia di mercato è plausibile che possa essere 
compiuto,  per  esercitare un'attività  di  impresa9. Anche questo 
tentativo  è  naufragato,  in  quanto  l'oggettivizzazione  è  più 
formale  che  sostanziale.  E'  presente,  infatti,  una  certa 
soggettivizzazione, dato che in taluni  periodi storici  troveremo 
8 Per  questa  impostazione,  vd.  FERRARI,  Il  soggetto  attivo  dell'atto  di  
concorrenza  sleale,  in  Riv.  Dir.  Ind.,  1957,  146;  FRANCESCHELLI, 
L'elemento  temporale nella  concorrenza  parassitaria,  in  Riv.  Dir.  Ind., 
1983, 29; GHIDINI, La concorrenza sleale, 214.
9 Per questa impostazione, JAEGER, Valutazione comparativa di interessi  
e concorrenza sleale, in  Riv. Dir. Ind., 1970, I, 97; LIBERTINI,  Lezioni di  
diritto  industriale,  1531;  SANTAGATA,  Concorrenza  sleale  e  interessi  
protetti, 171 ss.
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un tipo di concorrenza spregiudicata, in talaltri, in cui sia stata 
adottata una politica proibizionista o protezionistica, un tipo di 
condotta più morigerata. Nei periodi di crisi, ad esempio, vi è un 
abbassamento  del  livello  di  guardia,  in  quanto,  pur  di  far 
sopravvivere la propria attività di impresa alla crisi, si potrebbe 
arrivare  a  giustificare   un  comportamento  oggettivamente 
spregiudicato.  Anche  rivolgersi  al  concetto  più  economico, 
legato alla prassi di quelle che sono le condotte degli operatori 
di mercato è un'operazione che porta a variabili soggettive, che 
tengono  conto  del  sostrato  sociale,  politico,  culturale  del 
momento.  Se ci  leghiamo alla  prassi  e  guardiamo cosa oggi 
nell'economia realmente accade, inevitabilmente dovremmo fare 
una distinzione tra ciò che è corretto nel periodo di non crisi e 
ciò  che è corretto,  con una soglia  più  alta  di  tollerabilità,  nei 
periodi di crisi.
La  terza  soluzione  adottata  dalla  dottrina  più  recente  è 
l'agganciamento del  principio  di  correttezza professionale alla 
morale corrente, quindi alla morale dell'uomo di strada, legata 
alla sensibilità del cittadino, ossia la morale del consumatore10.
Il  consumatore  viene  visto  come  l'arbitro  della  lotta 
concorrenziale tra gli imprenditori e, in quanto arbitro, è il suo 
metro  di  valutazione  a  ritenere  corretta  o  meno  la  condotta 
10 Per questa impostazione, VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., 30 ss.
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posta in essere dall'imprenditore.
Bisogna  dire  che  anche  la  morale  corrente  è  destinata  a 
cambiare con i tempi, per cui non si può dire che un processo di 
oggettivizzazione della nozione si sia davvero realizzato, però si 
può dire che questa è la chiave di lettura che scontenta meno.
Dunque, se è vero che il  metro di  valutazione da utilizzare è 
quello del consumatore, è anche vero che il consumatore non è 
il  soggetto protetto dalla tutela sulla concorrenza sleale.  Ci si 
deve calare sì  nella  posizione del  consumatore,  ma con una 
precisazione  e  cioè  di  considerare  la  figura  del  consumatore 
medio,  quindi  del  consumatore  non  del  tutto  sprovveduto,  di 
media diligenza, di media accortezza, di media prudenza. Ciò 
significa che non si deve arrivare a valutare la liceità o meno 
dell'operazione posta in essere, vestendo i panni di un soggetto 
che  non  ragioni  minimamente,  che  non  azioni  un  minimo  di 
valutazione  sintetica  sul  comportamento  dell'imprenditore 
concorrente11.
La  definizione  del  principio  di  correttezza  professionale  ha 
interessato da sempre gli  studiosi,  i  quali  non hanno,  invece, 
mostrato  lo  stesso  interesse  all'approfondimento  dell'altro 
parametro, quello dell'idoneità a danneggiare l'altrui azienda.
Probabilmente  la  particolare  attenzione della  dottrina  al  tema 
11 Cfr. I. D'ADDARIO, in AA. VV., I vizi del consenso, 265 s.
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della correttezza professionale ed alla definizione di tale formula 
è causata dall'opinione comune, secondo cui tutta la disciplina 
della  concorrenza  sleale  sembra  basata  sulla  lealtà  della 
concorrenza. Per questo motivo, ci  si  chiede se anche per le 
altre fattispecie  tipicamente previste sia indispensabile valutare 
la  non  conformità  alla  correttezza  professionale,  al  fine  di 
determinare  la  qualificazione  della  slealtà  dell'atto.  Tutta  la 
normativa della concorrenza sleale pare ispirata al criterio della 
correttezza professionale.  La disciplina,  infatti,  colpisce quegli 
atti  che,  per  le  modalità  con cui  vengono posti  in  essere,  si 
traducono  in  una  valutazione  dei  principi  di  libertà  di 
concorrenza  accolti  dal  legislatore  e,  in  generale,  in  una 
violazione della lealtà della concorrenza, lealtà che si ripercuote 
nel mercato come vantaggio per la collettività a che le regole del 
gioco concorrenziale non siano falsate12.
Nelle  fattispecie  tipiche  di  concorrenza  sleale,  gli  elementi 
oggettivi  della  difformità  ai  principi  della  correttezza 
professionale  e  della  potenzialità  dannosa  sono  dati  per 
scontato e dunque il compito dell'interprete è più semplice. Se, 
infatti,  le  figure  tipiche   si  verificano  nel  modo  previsto  dalla 
norma, l'atto di confusione, di denigrazione, di appropriazione di 
pregi è sicuramente un atto di concorrenza sleale, in quanto vi è 
12 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 34.
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già  stata  una valutazione  ex ante della  potenzialità  dannosa, 
della non conformità ai principi di correttezza professionale.
Il legislatore, con il n. 3 dell'art. 2598 c.c., ha inteso aggiungere 
una  clausola  di  chiusura,  che  va  ad  affiancarsi  alle  ipotesi 
tipiche  di  concorrenza  sleale  e  nella  quale  è  possibile  poi 
ricondurre  le  fattispecie  atipiche che,  però,  si  sono  venute  a 
tipizzare  negli  anni.  Tra  queste  rientra  la  fattispecie  dello 
spionaggio industriale, oggetto del presente lavoro.
2 Fattispecie
Lo spionaggio industriale, espressione atecnica per indicare la 
sottrazione dei segreti aziendali, consiste in un comportamento 
attivo,  volto  ad  appropriarsi  dei  segreti  aziendali  altrui,  con 
mezzi illeciti. Tale fattispecie può essere realizzata direttamente 
dal  concorrente,  o  dal  concorrente  tramite  un  intermediario, 
come un dipendente, che venga indotto a violare il suo obbligo 
di fedeltà, o tramite chi abbia fatto parte dell'azienda, oppure, ed 
è questa la formula più subdola, attraverso la c.d. talpa. La talpa 
è il dipendente infedele che si fa assumere artificiosamente dal 
concorrente,  per  poter  trasmettere  le  informazioni  segretate 
all'imprenditore di riferimento, alle cui dipendenze, in realtà, si 
trova13.
13 Vd. FRIGNANI, voce “Segreti d'impresa”, in Digesto delle discipline 
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Delicato è il problema di stabilire quando un'informazione possa 
ritenersi “segreto aziendale”, sì che l'appropriazione di essa sia 
concorrenzialmente  illecita.  La  Suprema Corte14 ha  esteso  la 
nozione di informazione “tutelata” alle  “notizie che, pur senza  
essere dei veri e propri segreti, l'impresa concorrente non abbia  
messo, né ritenga di mettere, a disposizione del pubblico”.
Sorge un problema, nel caso in cui l'informazione venga rivelata 
da un ex dipendente, che l'abbia legittimamente acquisita nello 
svolgimento della  sua attività  lavorativa,  presso l'ex datore di 
lavoro. In questo caso, l'esigenza di tutelare il segreto aziendale 
si scontra con il principio, secondo cui l'ex dipendente ed il suo 
eventuale  nuovo  datore  di  lavoro  possono  legittimamente 
utilizzare le  esperienze e le  cognizioni  tecniche e di  mercato 
acquisite dal primo, nell'esercizio delle sue precedenti mansioni.
Conseguentemente, per dare luogo allo spionaggio industriale, 
le  informazioni  utilizzate  dovranno  presentare  una  forte 
caratterizzazione  di  segretezza.  In  merito,  si  può  tenere  in 
considerazione  un  principio  consolidato  in  giurisprudenza, 
secondo  il  quale  “le  capacità  professionali  che  il  dipendente  
abbia acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di  
lavoro costituiscono un suo esclusivo patrimonio professionale  
liberamente  utilizzabile,  mentre  le  conoscenze  specifiche  
privatistiche, 343.
14 Vd. Cass. 20 Marzo 1991, n. 3011, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1991, 2597.
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attinenti  all'ambito  riservato  dell'altrui  impresa  permangono  
riservate e inutilizzabili, in virtù delle regole di correttezza”15.
Sul piano della disciplina sostanziale, la previgente disciplina è 
stata  scomposta  in  due  articoli  volti  a  delimitare,  il  primo, 
l'oggetto della tutela, il secondo la portata della tutela. Si tratta 
degli  articoli  98  e  99 del  Codice  di  Proprietà  Industriale.  Tali 
norme, le  quali  verranno approfondite  in seguito,  chiariscono, 
senza dubbio, cosa debba considerarsi segreto tutelato, ma non 
escludono che possa, in determinate circostanze, continuare a 
considerarsi  illecita  l'appropriazione  di  notizie,  anche  meno 
qualificate in termini di segretezza, secondo l'orientamento della 
Suprema Corte, come sopra ricordato16.
Nel nuovo quadro normativo, il titolare della situazione protetta è 
il  soggetto  che  detiene  le  informazioni  sotto  il  suo  legittimo 
controllo e non è specificamente identificato dal legislatore in un 
concorrente. La violazione dei segreti aziendali che presentano i 
requisiti indicati dall'art. 98 c.p.i.  “non è più qualificabile come 
atto  di  concorrenza  sleale,  ma  realizza  la  lesione  di  una  
situazione  giuridica  soggettiva”17. Da  ciò,  ogni  atto  di 
utilizzazione delle esperienze aziendali protette, non consentito 
dal titolare legittimo, costituisce illecito. La qualifica dei segreti 
15 Cass. 20 Marzo 1991, n. 3011, in GADI, 1991, 2597.
16 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 120.
17 Vd. G. RESTA, op. cit., 297.
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aziendali,  come  diritti  di  proprietà  industriale,  ha  come 
importante conseguenza anche quella di estendere ad essi tutto 
l'apparato degli strumenti di tutela giurisdizionale, disciplinati nel 
Capo III del Codice di Proprietà Industriale.
Scorrendo le precedenti sezioni del Capo II, in riferimento agli 
altri diritti di proprietà industriale, la disciplina delle informazioni 
aziendali  appare  claudicante,  in  quanto  manca  un'esplicita 
indicazione  dei  criteri  di  valutazione  della  violazione  del 
segreto18.  Tale  mancanza  assume  un  peso  maggiore  se  si 
considera  che,  oltre  alle  informazioni  tecniche,  sono  protette 
anche le informazioni  commerciali.  Esse ricomprendono tutti  i 
dati necessari o utili allo svolgimento delle funzioni commerciali, 
per cui,  in primis, la vendita, la promozione e la pianificazione 
finanziaria  e  di  prodotto.  I  precedenti  giurisprudenziali  sono 
giunti  ad  includervi  liste  di  clienti  o  di  fornitori,  tecniche 
gestionali,  regole finanziarie, tecniche e modalità di fissazione 
dei prezzi19.
3 Oggetto del segreto aziendale
Per gli economisti20, è di valore e va protetto tutto quel bagaglio 
di  conoscenze  che  dà  vantaggio  a  chi  lo  possiede  e  che  i 
18 Cfr. RESTA, op. cit., 296.
19 Vd. FRIGNANI, op. cit., 339.
20 In  particolare,  vd.  E.  KITCH,  The  Law  and  Economics  of  Rights  in  
Valuable Information, 683.
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concorrenti  vorrebbero  conoscere,  per  poterlo  utilizzare.  Gli 
economisti  parlano  di  informazioni  o  di  conoscenze, 
distinguendo tra quelle relative a tecnologie produttive (o segreti 
in  senso  stretto),  oppure  a  conoscenze  organizzative, 
distributive o commerciali. Tali conoscenze sono il frutto di studi, 
di  ricerche,  di  applicazioni,  di  prove e di  controprove,  oppure 
sono il risultato di anni di attività, di collegamenti, di esperienze, 
di  relazioni  umane.  Il  loro  sviluppo  richiede  un  investimento 
aziendale  e  l'incentivo  a  tali  investimenti  è  dato  dalla  loro 
redditività o vantaggio sui concorrenti, che sussisterà, finché si 
riesce a proteggere la riservatezza delle conoscenze dagli sforzi 
dei concorrenti di venirne in possesso21.
Con l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. 
10 Febbraio 2005, n. 30),  la disciplina dei  segreti  aziendali  è 
stata affidata agli articoli 98 e 99 c.p.i. L'art. 98 c.p.i., rubricato 
come “oggetto della tutela” stabilisce:
“Costituiscono oggetto  di  tutela  le  informazioni  aziendali  e  le  
esperienze  tecnico-industriali,  comprese  quelle  commerciali,  
soggette  al  legittimo  controllo  del  detentore,  ove  tali  
informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme,  
o nella precisa configurazione e combinazione dei  loro  
21 Sul punto si è espresso FRIGNANI, op. cit., 335 ss.
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elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli  
esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico, in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo  
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove  
o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole  
impegno  ed  alla  cui  presentazione  sia  subordinata  
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,  
farmaceutici  o  agricoli  implicanti  l'uso  di  nuove  sostanze  
chimiche”.
Si  deve  trattare  di  informazioni  che  riguardano  attività 
economiche, produttive o distributive o anche quelle finanziarie 
e  relative all'organizzazione. La definizione della legge coincide 
con la  nozione generalmente  accolta  di  know how22,  il  quale 
consiste in una serie di informazioni riservate, necessarie o utili 
per  condurre  adeguatamente  un  processo  produttivo  o 
distributivo o organizzativo, il cui valore economico è dato dal 
risparmio  realizzato  con  la  sua  utilizzazione.  Le  singole 
22 L'espressione di know how, che può senz'altro ritenersi consacrata, ormai 
da qualche decennio,  nella  prassi  del  diritto  industriale  e  commerciale 
internazionale, è, tuttavia, ad oggi, priva di traduzione letterale nella lingua 
italiana. Pur avendo, infatti, trovato piena cittadinanza giuridica nel nostro 
ordinamento, grazie all'intervento del legislatore comunitario, la traduzione 
letterale di “saper come fare” è pressoché inutilizzata.
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informazioni che fanno parte del  know how sono molto spesso 
di dominio pubblico, tuttavia il valore del know how è dato dalla 
loro  combinazione.  Effettuata  l'operazione  A,  il  know  how 
suggerisce l'operazione B1, anziché la B, e dopo di questa la 
C2, anziché la C e così via. La scelta tra le varianti identifica la 
soluzione preferita tra un numero amplissimo di possibilità. Ne 
deriva un concetto molto ampio di informazioni segrete, per cui, 
per  accedere  alla  tutela,  non  è  necessario  che  ogni  singola 
componente del  know how sia integralmente sconosciuta23. Le 
informazioni segrete, tutelate dalla vigente normativa, secondo 
alcuni, consisterebbero nei dati tecnici oggettivamente idonei a 
rimanere  sconosciuti  ai  terzi  non  vincolati  al  segreto  e  che 
rivestano  un  rilievo  oggettivo  ed  assumano  importanza 
nell'ambito  dell'attività  del  datore  di  lavoro,  mentre,  secondo 
altri,  l'obbligo  di  segretezza  sarebbe  violato  ogni  qual  volta 
vengano  rivelate  o  utilizzate  le  informazioni  che  il  datore  di 
lavoro aveva considerato segrete, al momento dell'assunzione 
del  dipendente.  Si  fa  riferimento  a  quelle  informazioni 
individuate  ex  ante come  segrete  e  non  destinate  ad 
appartenere al patrimonio professionale del dipendente assunto. 
L'accesso  alla  tutela  è  consentito  se  vengono 
contemporaneamente  soddisfatti  i  tre  requisiti  menzionati 
23 Cfr. SCUFFI, FRANZOSI, Il codice della proprietà industriale, 450.
25
all'interno  dell'art.  98,  I  co.,  c.p.i.:  i)  segretezza;  ii)  valore 
economico;  iii)  protezione  attraverso  adeguate  misure  di 
segretazione.
Per  quanto  concerne  il  primo  requisito,  non  si  richiede  una 
segretezza  assoluta.  E'  sufficiente  che  l'acquisizione  delle 
informazioni,  quando possibile,  avvenga  attraverso  sforzi  non 
indifferenti  e  superiori,  rispetto  a quelli  che si  effettuerebbero 
con un'accurata ricerca in letteratura. Occorre che esse siano 
state accumulate con un lavoro individuale, non reperibile con 
una  semplice  consultazione,  un  lavoro  intellettuale  di 
progettazione individuale. Per “informazione”, peraltro, devono 
intendersi non già le conoscenze in astratto, quanto piuttosto le 
“conoscenze formate” e cioè dati o nozioni organizzati, in modo 
tale da poter essere utilizzati in ambito aziendale o trasferiti a 
terzi24. Le nozioni che formano il  know how non devono essere 
alla  portata  cognitiva  dell'operatore  medio  del  settore  di 
riferimento,  ma  è  sufficiente  che  l'esperto  del  ramo  possa 
arrivare,  solo  con analogo dispendio  di  tempo,  di  prove e di 
risorse, al risultato migliorativo o perfettivo in cui si sostanzia il 
know how. Dalla segretezza delle informazioni dipende il valore 
economico-commerciale  delle  stesse,  essendo  palese  che 
un'informazione  facilmente  accessibile  non  richieda  sforzi 
24 Cfr. RESTA, op. cit., 318 ss.
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economici per essere appresa dai terzi25.
Il segreto è tutelabile solo se trae valore economico dalla sua 
stessa  segretezza.  Questo  accade  quando,  per  effetto  della 
segretezza, lo sfruttamento dell'informazione pone l'impresa in 
una posizione privilegiata, rispetto alle imprese concorrenti che 
non possiedono la stessa informazione. La posizione privilegiata 
è  ovviamente  di  natura  concorrenziale  e  si  risolve  nella 
possibilità di acquisire e mantenere una quota di mercato che, 
altrimenti,  potrebbe  essere  acquisita  dai  concorrenti.  La 
segretezza delle informazioni va interpretata in maniera relativa 
anche  con  riferimento  al  requisito  del  valore  economico,  nel 
senso che, per esigenze aziendali, è consentito comunicare a 
determinati  terzi,  vincolati  dalla confidenzialità,  le informazioni 
segrete che, non per questo, sfuggono alla tutela normativa26.
Occorre,  inoltre,  approntare  adeguate  misure  di  protezione, 
contro violazioni che possono essere ragionevolmente previste 
e combattute. Ciò richiede, sia una protezione fisica, assicurata 
da sistemi di  sicurezza adeguati,  sia una protezione giuridica, 
assicurata  da  un'informazione  adeguata,  data  ai  terzi  che 
vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e 
sulla determinazione di mantenerlo, e da impegni di segretezza. 
25 Cfr.  A.  CAMUSSO,  in  AA.  VV.,  La  riforma  del  codice  della  proprietà  
industriale, 272 ss.
26 Cfr. FLORIDIA, op. cit., 208 ss.
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Un'indicazione chiara proviene dalla giurisprudenza che ha, ad 
esempio,  rilevato  come la  “precisa  cura  adottata  dall'azienda  
nella  rubricazione  e  classificazione  dei  documenti  e  nelle  
disposizioni impartite ai propri dipendenti”27 costituisse elemento 
a sostegno della segretezza. E' opportuno distinguere tra misure 
“endoaziendali”,  caratterizzate  dal  fatto  di  far  nascere  ed 
esaurire i propri effetti all'interno dell'autorizzazione aziendale, e 
misure  “esoaziendali”,  che,  invece,  pur  nascendo  all'interno 
dell'impresa,  sono  destinate  ad  estrinsecarsi  all'esterno 
dell'organizzazione  imprenditoriale,  per  lo  più  attraverso  il 
coinvolgimento  di  soggetti  terzi  autonomi  ed  esterni,  rispetto 
all'impresa che detiene le informazioni segrete. Al contempo, le 
misure  sono  sia  elemento  costitutivo  della  fattispecie,  sia 
strumento primo di tutela concreta, rispetto ad ipotesi di indebita 
appropriazione da parte di terzi. Il requisito della ragionevolezza 
impone di valutare l'adeguatezza di tali misure in rapporto alle 
attività dell'impresa, alle sue dimensioni, al contenuto concreto 
delle informazioni di cui si chiede tutela28.
La  norma,  al  secondo  comma,  tutela  le  compilazioni  di  dati 
necessari  per  ottenere  autorizzazioni  alla  immissione  in 
27 Trib. Milano, 31 Marzo 2004, in GADI, 2004, 4734, in merito all'utilizzo di 
differenti  codifiche  sulla  documentazione  aziendale,  al  fine  di 
predeterminarne il grado di riservatezza o di segretezza.
28 Cfr. A. CAMUSSO, in AA. VV., La tutela del know how. Diritto industriale,  
del lavoro, penale e responsabilità civile, 56.
28
commercio  (per  prodotti  medicinali,  chimici,  veterinari,  etc.)  e 
non crea un diritto assoluto, che protegge i dati in ogni caso, 
indipendentemente dalle modalità del comportamento di chi ne 
abusa.  Sia  nel  primo  che  nel  secondo  comma,  occorre  una 
condotta  scorretta  di  chi  acquisisce  il  dato  riservato  o  la 
compilazione  di  dati.  Affinché  le  informazioni  segrete  siano 
tutelabili, la norma richiede che le stesse siano il risultato di un 
“considerevole impegno” e che siano relative a prodotti chimici, 
farmaceutici  o  agricoli  “implicanti  l'uso  di  nuove  sostanze 
chimiche”29.  Questa  formulazione  non  apporta  chiarezza  agli 
aspetti “incerti” della vigente normativa. Non viene esplicitato se 
l'impegno debba essere di carattere esclusivamente economico 
o  se  debbano essere  valutati  anche altri  aspetti,  di  carattere 
soggettivo  ed  inoltre  non  apporta  un  contributo  di  chiarezza 
neppure  per  quanto  concerne  l'impiego  di  nuove  sostanze 
chimiche, atteso che,  aderendo all'interpretazione restrittiva di 
tale requisito, dovrebbe negarsi la protezione dei dati relativi a 
prodotti  derivanti  non  da  sostanze  nuove,  ma  dalla  nuova 
combinazione di sostanze già note.
L'art.  99  c.p.i.,  come  recentemente  modificato  dal  d.  lgs. 
131/2010 (c.d. decreto correttivo), stabilisce:
“Ferma  la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo  
29 Cfr. SCUFFI, FRANZOSI, op. cit., 453.
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detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui  
all'art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,  
di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali  
informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state  
conseguite in modo indipendente dal terzo”.
La formulazione dell'art.  99 c.p.i.  sembra sia  stata  “suggerita  
dall'esigenza  sistematica  di  sganciare  la  protezione  delle  
informazioni riservate dalla repressione della concorrenza sleale  
e dal parametro di valutazione degli atti di concorrenza sleale”30. 
La disposizione, però, nulla dice a proposito di quali condizioni 
debbano  sussistere,  affinché  la  rivelazione,  l'acquisizione, 
l'utilizzazione  delle  informazioni  siano  illecite.  Per  stabilirlo,  è 
conveniente  considerare  che  la  tutela  del  segreto  è  rivolta 
innanzi  tutto  nei  confronti  di  coloro  che  hanno  ricevuto 
legittimamente le informazioni e sono vincolati, per contratto o 
per legge, a non rivelarle a terzi e che la tutela nei confronti dei 
terzi  presuppone,  o  che  le  informazioni  siano  state 
illegittimamente rivelate, da parte di chi era vincolato al segreto, 
o che il terzo si sia procurato le informazioni con comportamenti 
di per sé illegittimi. In primo luogo, l'art. 99 implica il divieto, per 
chi  sia  entrato,  confidenzialmente,  a  conoscenza  delle 
informazioni aventi i requisiti dell'art. 98, di rivelarle a terzi.
30 P. AUTERI, “Tutela dei segreti di impresa”,  in  Relazione dell'assemblea 
AIPPI, Febbraio 2010, 8.
30
In secondo luogo, l'art. 99 vieta ai terzi non vincolati da obblighi 
di  riservatezza  di  procurarsi  informazioni  protette,  ai  sensi 
dell'art.  98,  con comportamenti  di  per  sé  illeciti,  in  quanto  in 
contrasto con altre disposizioni o principi di legge, come lo sono 
gli  atti  di  spionaggio.  La  questione,  volta  a  stabilire  se  le 
informazioni segrete siano proteggibili anche nei confronti di chi 
le  abbia  ricevute  in  buona  fede,  è  stata  esaminata  dall'Aippi 
(Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà 
Intellettuale) ed è stata oggetto di una risoluzione.
In tale risoluzione l'Aippi ha affermato il principio, secondo cui 
“l'utilizzazione o la divulgazione di un segreto commerciale da  
parte  di  un  terzo  che  lo  ha  ottenuto  in  buona  fede  non  
costituisce atto di concorrenza sleale”, pur ammettendo che, fino 
a quando le informazioni non siano state divulgate, chi ne abbia 
il controllo possa pretendere che il terzo non le divulghi e non le 
utilizzi  ulteriormente,  ma solo  se l'acquisizione o utilizzazione 
non abbia richiesto da parte sua investimenti importanti31.
La  qualificazione  del  comportamento  sanzionato  (“in  modo 
abusivo”) e la clausola di salvezza rispetto alla detenzione delle 
informazioni  segrete,  da  parte  di  altro  soggetto  che  vi  sia 
pervenuto  in  modo  indipendente,  muovono  entrambi  nella 
direzione di  porre dei  limiti  all'ampiezza del  diritto.  Benché la 
31 Vd. in particolare RESTA, op. cit., 323.
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giurisprudenza non abbia avuto modo di  pronunciarsi  su casi 
concreti, si può ritenere che non siano sanzionabili atti di utilizzo 
di  informazioni  segrete,  se  è  provato  che  quelle  conoscenze 
sono state raggiunte in via del tutto autonoma ed indipendente. 
L'esempio più immediato è quello delle soluzioni tecniche che 
possano essere oggetto  di  studio,  ed essere quindi  replicate, 
tramite  una  procedura  di  reverse  engineering32,  cioè  della 
possibilità  di  risalire  dall'analisi  dei  prodotti  alla  loro 
composizione  e  al  procedimento  adottato  per  la  loro 
fabbricazione.  In  questo  modo,  è  pressoché  impossibile 
mantenere il segreto tecnologico che riguarda il prodotto stesso, 
una volta che questo sia stato immesso sul mercato.
Le  principali  caratteristiche  che  il  reverse  engineering deve 
possedere  sono:  l'universalità,  l'accessibilità,  la  riproducibilità. 
Deve,  infatti,  potersi  applicare  ad  ogni  tipo  di  prodotto 
appartenente  ad  una  determinata  classe  (elettronica, 
meccanica, etc.). Deve essere, poi, accessibile, intendendo con 
questo termine non solo la difficoltà di impiego, ma anche i costi 
del  suo esercizio.  A nulla vale  un  reverse engineering,  le  cui 
spese superino il reale beneficio apportato. L'applicazione dello 
stesso  deve,  infine,  essere  riproducibile  e  perciò  non 
32 Il termine anglosassone è di ampia diffusione nella prassi industriale e 
può essere tradotto con la locuzione “ricostruzione a ritroso”.
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condizionato dal fattore umano e dai materiali utilizzati33.
33 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 488.
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CAPITOLO SECONDO
NORMATIVA: EVOLUZIONE STORICA
Sommario: 1. Convenzione di Parigi del 1883 e art. 2598 c.c. a confronto - 2. 
La nozione di segreto aziendale nei TRIPs - 3. Art. 6 bis: tutela “relativa” del 
segreto  aziendale  –  4.  Le  informazioni  segrete  nel  codice  della  proprietà 
industriale
1 Convenzione di Parigi del 1883 e art. 2598 c.c. a 
confronto
Nell'ambito  della  materia  della  proprietà  industriale,  sforzi  di 
omogeneizzazione  e  di  regolamentazione  della  disciplina  si 
sono registrati fin dal XIX secolo34.
Doveroso è, anzitutto, il riferimento alla Convenzione d'Unione 
di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, 
poi  oggetto  di  innumerevoli  aggiornamenti  ed  integrazioni.  In 
particolare,  la  revisione  dell'Aja  nel  1925  ha  portato 
all'inserimento dell'art. 10 bis35 sulla concorrenza sleale, il quale 
34 Cfr. M. BONA, in AA. VV., La tutela del know how. Diritto industriale, del  
lavoro, penale e responsabilità civile, 5 s.
35 Art. 10 bis (Concorrenza sleale)
1) I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi 
dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza 
contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.
3) Dovranno particolarmente essere vietati:
a) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne 
sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o 
commerciale di un concorrente;
b) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da 
discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o 
commerciale di un concorrente;
c) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, 
possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di 
fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità 
delle merci.
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prevede l'impegno degli Stati ad assicurare protezione effettiva, 
rispetto  ad  alcuni  comportamenti  contrari  agli  usi  onesti  in 
materia industriale o commerciale. L'art.  10 bis è stata l'unica 
disciplina in materia di concorrenza sleale, fino al 1942, anno 
dell'entrata  in  vigore  del  Codice  Civile  Italiano.  A distanza  di 
quasi vent'anni, il nostro legislatore prendeva in considerazione 
il problema legato a questa materia, attraverso l'art. 2598 c.c., 
norma sostanzialmente inspirata all'articolo della Convenzione. 
Nonostante la differente dizione, in quanto, nella Convenzione, 
si parla di  “usi onesti”, mentre nel Codice Civile di  “correttezza 
professionale”,  le  due  definizioni  si  riferiscono  entrambe  al 
medesimo comportamento36.  L'art.  10  bis  è  tuttora  in  vigore, 
anche se si discute del suo residuo ambito di applicazione, a 
seguito  dell'introduzione  dell'art.  2598  c.c.  Dalla  loro 
contemporanea  vigenza  potremmo  pensare  che  la  disciplina 
della  concorrenza  sleale  in  Italia  abbia  come  necessaria 
conseguenza  il  loro  coordinamento  e  la  loro  reciproca 
integrazione,  ma  non  è  così.  Né  la  dottrina,  né  la 
giurisprudenza,  infatti,  si  sono  mai  occupate  dell'art.  10  bis, 
applicando ed interpretando per la concorrenza sleale solo ed 
esclusivamente l'art. 2598 c.c. Questo perché le due discipline 
si somigliano molto e, nella parte in cui si differenziano, la nostra 
36 Cfr.  M.  C.  BALDINI,  in  AA.  VV.,  La riforma del  codice  della  proprietà  
industriale, 3.
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normativa codicistica è sempre stata ritenuta più severa rispetto 
alla Convenzione, che, all'art. 10 bis, realizza la tutela minima 
contro la concorrenza sleale.
2 La nozione di segreto aziendale nei TRIPs
La  disciplina  delle  informazioni  segrete,  la  cui  indebita 
apprensione ed utilizzazione veniva fatta rientrare nel generale 
disposto  dell'art.  10  bis  CUP,  per  avere  un  espresso 
riconoscimento, deve attendere un lungo e laborioso periodo di 
gestazione  politico-normativa,  che  ha  dato  i  suoi  frutti  nella 
disciplina dell'accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related 
Aspects  of  Intellectual  Property  Rights),  ossia  l'accordo  sugli 
aspetti  commerciali  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale37. La 
sezione settima di tale accordo è dedicata alla protezione delle 
informazioni segrete, disciplinate dall'art. 39, il quale dopo aver 
fatto  riferimento,  nel  primo  comma,  all'art.  10-bis  della 
Convenzione di Unione di Parigi del 1967, al secondo comma, 
stabilisce:
“Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che,  
salvo  proprio  consenso,  le  informazioni  sottoposte  al  loro  
37 E' un trattato internazionale, promosso dall'Organizzazione Mondiale del 
Commercio, più conosciuta come WTO. L'accordo è stato ufficializzato dal 
GATT  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade),  a  conclusione 
dell'incontro  avvenuto  a  Marrakech nel  1994,  al  termine  del  negoziato 
Uruguay Round.
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legittimo  controllo  siano  rivelate  a  terzi  oppure  acquisite  o  
utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche  
commerciali nella misura in cui tali informazioni:
a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o  
nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro  
elementi,  generalmente  note  o  facilmente  accessibili  a  
persone  che  normalmente  si  occupano  del  tipo  di  
informazioni in questione;
b) abbiano valore commerciale in quanto segrete;
c) siano  state  sottoposte,  da  parte  della  persona  al  cui  
legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel  
caso in questione intese a mantenerle segrete”.
Rispetto a tali informazioni, l'art. 39, al secondo comma, pone 
un limite a specifiche condotte di terzi (rivelazione, acquisizione, 
utilizzo) in un modo contrario a leali pratiche commerciali, con 
ciò specificando l'obbligo generale già rinvenibile nell'art. 10 bis 
CUP e richiamato espressamente dal primo comma.
La disposizione in esame obbliga gli Stati aderenti a tutelare le 
informazioni che abbiano i requisiti indicati sia nei confronti dei 
soggetti che le abbiano ricevute, sotto vincolo di segreto, sia nei 
confronti dei terzi.
L'art. 39 dell'accordo TRIPs trae origine dal diritto anglosassone, 
stante  l'analoga  terminologia  adottata  rispetto  allo  UNIFORM 
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TRADE  SECRETS  ACT  (U.T.S.A.)  americano  del  197938, 
secondo  il  quale  la  tutela  delle  informazioni  richiede  che  le 
stesse  vengano:  “sottoposte,  da  parte  della  persona  al  cui  
legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate, nel caso  
in questione, intese a mantenerle segrete”. Tuttavia, mentre lo 
U.T.S.A. americano sancisce delle specifiche misure inibitorie e 
sanzionatorie,  per  la  violazione  delle  informazioni  segrete, 
l'articolo  39  dell'accordo  TRIPs  tace  in  proposito.  L'art.  39  è 
stato  oggetto  di  molteplici  contestazioni39.  Molti  Stati,  infatti, 
hanno avversato la possibilità di inserire i segreti industriali nel 
novero dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare è stata 
mostrata avversione all'introduzione dell'art. 39 dai Paesi in via 
di sviluppo, a motivo della conseguente maggiore difficoltà ed 
onerosità dell'accesso alle informazioni di carattere tecnologico, 
segnatamente nei settori di principale interesse per questi Stati: 
agricolo e farmaceutico.
Rilevante  questione  è  appurare  se  la  norma  convenzionale 
abbia  inteso  creare  un  nuovo  diritto  di  proprietà  intellettuale, 
ovvero garantisca alle informazioni segrete una diversa tutela. 
Pare che il richiamo operato dall'art. 39, I comma, all'art. 10 bis 
38 Lo  UNIFORM  TRADE  SECRETS  ACT  (UTSA),  pubblicato  dalla 
Commissione di diritto uniforme (ULC) nel 1979 e modificato nel 1985, è 
stato   un  atto  uniforme  promulgato  nel  tentativo  di  fornire  un  quadro 
giuridico, per una migliore tutela dei segreti commerciali per l'industria in 
tutti i cinquanta Stati degli Stai Uniti d'America.
39 Cfr. SCUFFI, FRANZOSI, op. cit., 449 s.
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della CUP porti  ad escludere l'accoglibilità della prima ipotesi, 
considerato  anche  che  la  ratio  della  norma  convenzionale  è 
dichiaratamente  quella  di  “assicurare  un'efficace  protezione 
contro la concorrenza sleale”40. L'art. 39, II comma, infatti, limita 
espressamente  la  tutela  agli  atti  di  violazione  del  segreto 
commessi  “in  modo contrario  a  leali  pratiche commerciali” ed 
analogo  requisito  compare  nella  norma  del  terzo  comma, 
relativa  ad  informazioni  concernenti  prodotti  chimici, 
farmaceutici  ed  agricoli  implicanti  l'uso  di  nuove  sostanze 
chimiche,  cui  viene garantita  tutela  soltanto contro  “sleali  usi  
commerciali”.  In  assenza  di  slealtà  degli  atti  di  violazione 
dunque, contrariamente a quanto avviene per i diritti di proprietà 
intellettuale, alle informazioni segrete non viene garantita tutela. 
A  conclusioni  diverse  non  può  giungersi  per  l'ordinamento 
italiano, in base al fatto che il legislatore, anziché approntare per 
la  materia  in  questione  una  normativa  autonoma,  ovvero 
inserire, come sarebbe apparso preferibile, le relative norme del 
codice  civile,  all'interno  del  capo  relativo  alla  “tutela  della  
concorrenza”, abbia attuato il precetto convenzionale, mediante 
l'inserimento dell'art. 6 bis.
L'art.  39  è  frutto  di  un  compromesso  tra  la  tendenza 
protezionistica  degli  Stati  Uniti,  intenzionati  ad  ottenere  una 
40 Vd.  FRIGNANI,  voce  “Segreti  d'impresa”,  in  Digesto  delle  discipline 
privatistiche, 350.
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tutela  del  segreto  opponibile  anche  ai  terzi  che  avessero 
ricevuto in buona fede le informazioni illecitamente sottratte, e la 
posizione più cauta della Comunità Europea41. Si assiste, da un 
lato,  all'inserimento  della  tutela  delle  informazioni  aziendali 
nell'alveo  della  tutela  della  concorrenza  sleale,  con  la 
conseguenza che la responsabilità si estende solo ai soggetti 
che, a vario titolo, abbiano preso parte a condotte “contrarie alle  
pratiche  commerciali”.  Dall'altra  parte,  per  quanto  attiene 
l'estensione della responsabilità a coloro che non abbiano preso 
parte a tali pratiche, la nota ufficiale all'art. 39 TRIPs (la numero 
10) stabilisce: <<ai fini di questa disposizione “modo contrario a  
leali pratiche commerciali” significa quanto meno pratiche quali  
la  violazione  di  contratto,  abuso  di  fiducia  e  induzione  alla  
violazione, e comprende l'acquisizione di informazioni segrete,  
da  parte  di  terzi  che  sapevano,  o  sono  stati  gravemente  
negligenti  nel  non  sapere,  che  l'acquisizione  implicava  tali  
pratiche  >>.  La  tutela  del  segreto  non  si  estende,  quindi,  a 
soggetti che, incolpevolmente abbiano ignorato la provenienza 
illecita  delle  informazioni42.  Le  disposizioni  TRIPs 
rappresentano, per gli  Stati  aderenti  all'accordo, un quadro di 
riferimento  tendenzialmente  inderogabile  in  peius,  proprio 
perché  l'art.  39  prevede  l'obbligo  da  parte  degli  Stati  di 
41 Cfr. RESTA, op. cit., 294.
42 Vd. GUGLIELMETTI, La tutela del segreto, 118 ss.
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implementare  adeguate  regole  interne  di  protezione  delle 
informazioni segrete.
La  tutela  del  segreto  in  Italia  è  stata  sfavorita  dalla 
considerazione  che  buona  parte  dei  dati  tecnologici  riservati 
siano  suscettibili  di  entrare  a  far  parte  della  sapienza 
professionale dei dipendenti e dei collaboratori dell'impresa, con 
la possibilità per essi di acquisirli, alla stessa stregua di una dote 
personale  da  poter  negoziare  nel  passaggio  dal  vecchio  al 
nuovo  datore  di  lavoro  concorrente,  disposto,  ovviamente,  a 
riconoscere  una  remunerazione  differenziale  in  funzione 
dell'acquisizione del  segreto e dell'azzeramento del  vantaggio 
competitivo  collegato  a  tale  segreto,  in  capo  all'imprenditore 
concorrente.  Entrambi  questi  profili  di  accentuata  debolezza 
della  tutela  concorrenziale  del  segreto sono venuti  meno per 
effetto  dell'introduzione  nella  Legge  Invenzioni  della  norma 
dell'art.  6  bis  che  disciplinava  l'ipotesi  dell'abuso  del  segreto 
come fatto lesivo del diritto alla lealtà della concorrenza43.
43 Cfr. FLORIDIA, op. cit., 206.
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3 Art. 6 bis: tutela “relativa” del segreto aziendale
Il  legislatore ha dato attuazione all'art.  39,  introducendo nella 
Legge Italiana sulle Invenzioni (R.D. 1127/1939) l'art. 6 bis (oggi 
abrogato), attraverso il decreto legislativo n. 198 del 19 Marzo 
1996. In particolare, l'art. 14 di tale decreto dispone:
“Dopo  l'art.  6  del  regio  decreto  29/06/1939,  n.  1127  e  
successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 6 bis – 1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice  
civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi  
oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di  terzi  in modo  
contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali  
ivi  comprese le informazioni  commerciali  soggette al  legittimo  
controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme,  
o nella precisa configurazione e combinazione dei  loro  
elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli  
esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo  
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2.  Costituisce altresì  concorrenza sleale la  rivelazione a terzi  
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oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di  terzi  in modo  
contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o  
di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole  
impegno,  e  alla  cui  presentazione  sia  subordinata  
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,  
farmaceutici  o  agricoli  implicanti  l'uso  di  nuove  sostanze  
chimiche”.
Interpretata in conformità all'art.  39 dell'accordo TRIPs, anche 
tale disposizione tutelava le informazioni che avessero i requisiti 
stabiliti sia nei confronti dei soggetti vincolati al segreto, sia nei 
confronti dei concorrenti. In questo modo, si risolveva la vexata 
quaestio dell'individuazione delle informazioni che i prestatori di 
lavoro  sono  tenuti  a  mantenere  riservate,  anche  dopo  la 
cessazione del  rapporto  di  lavoro44.  L'art.  6  bis,  come anche 
l'art. 39, consentiva a chi controlla legittimamente le informazioni 
di  vietarne  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da  parte  dei 
concorrenti,  solo  se  ciò  avveniva  in  modo  contrario  alla 
correttezza professionale. In questo modo, non viene garantita 
tutela  erga  omnes,  ma  soltanto  contro  coloro  che  abbiano 
rivelato  od  utilizzato  le  informazioni  “in  modo  contrario  alla  
correttezza  professionale”.  Il  legislatore  italiano  ha,  dunque, 
accolto,  come  la  norma  convenzionale,  il  modello  di  tutela 
44 Vd.  P.  AUTERI,  “Tutela  dei  segreti  di  impresa”,  in  Relazione 
dell'assemblea AIPPI, Febbraio 2010, 4.
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“relativa” del segreto di impresa. Si può anche osservare che il 
legislatore,  qualificando  come  “aziendali”  le  informazioni 
tutelate,  abbia  riconosciuto  nell'impresa  quel  carattere  di 
elemento essenziale e qualificante della categoria dei segreti.
Un  ulteriore  problema  sistematico  è  rappresentato 
dall'interpretazione del requisito della contrarietà alla correttezza 
professionale degli atti di violazione del segreto. A meno di non 
ritenere tale requisito del tutto pleonastico, pare che esso debba 
riferirsi  in  modo  particolare  alla  necessaria  sussistenza 
dell'elemento soggettivo della fattispecie in capo sia a chi riveli il 
segreto, sia ai terzi  che da questi  acquisiscano o utilizzino le 
informazioni  tutelate,  elemento  consistente  nella  conoscenza 
che questi soggetti devono avere del loro carattere di segreto. 
Potrebbe, dunque, non sussistere alcuna violazione, se costoro 
avessero  agito  in  buona  fede,  ovvero  ignorando  il  carattere 
segreto  delle  informazioni45.  Questa  conclusione  è  avvalorata 
dal  testo  dell'art.  39,  I  comma,  dell'accordo  TRIPs,  che 
attribuisce  al  titolare  del  segreto  la  facoltà  di  vietare  che  le 
informazioni oggetto dello stesso  “siano rivelate a terzi oppure  
acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali  
pratiche commerciali”. Pare che la  “contrarietà a leali pratiche  
commerciali” (ovvero,  nel  testo  italiano,  alla  “correttezza 
45 Vd. FRIGNANI, op. cit., 351.
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professionale”) non possa che consistere nella consapevolezza 
di ledere un segreto e, di conseguenza, un diritto altrui.
La  questione  solleva  delicati  problemi,  in  relazione,  da  una 
parte, al grado di intensità delle misure di tutela del segreto da 
adottarsi  da  parte  di  chi  ne  abbia  “il  legittimo  controllo”,  e 
dall'altra,  del  grado di  diligenza che debba richiedersi  ai  terzi 
nell'accettare  l'esistenza  del  carattere  segreto  di  determinate 
informazioni prima di rivelarle ad altri, ovvero di utilizzarle46.
L'art. 14 del d. lgs. 198/1996 subordina la garanzia della tutela 
delle informazioni segrete alla sussistenza di alcuni requisiti. In 
ordine  all'oggetto  delle  informazioni,  la  norma  si  riferisce 
genericamente alle informazioni aziendali,  ivi  comprese quelle 
commerciali.  Il  riferimento  ulteriore  alle  informazioni 
commerciali, non presente nel testo della norma convenzionale, 
è stato inserito dal legislatore, al fine di eliminare ogni dubbio 
circa la proteggibilità delle informazioni non tecniche. Circa la 
titolarità  soggettiva  del  diritto,  la  norma  italiana  garantisce 
protezione alle informazioni soggette al legittimo controllo di un 
concorrente, previsione assente nell'art. 39 dell'accordo TRIPs, 
il quale attribuisce, invece, genericamente il diritto al segreto alle 
persone fisiche o giuridiche che hanno il legittimo controllo sulle 
informazioni.  Questa discrasia potrebbe dare adito a problemi 
46 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 117 s.
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interpretativi, qualora la divulgazione delle informazioni avvenga 
a danno di un soggetto che non possa qualificarsi “concorrente” 
di  colui  che  la  operi.  La  scelta  del  legislatore  italiano  può 
spiegarsi  con  una  preoccupazione  di  coerenza  sistematica 
interna della norma , dato che quest'ultima qualifica le violazioni 
del segreto come “atti  di concorrenza sleale”, e dunque come 
comportamenti che possono considerarsi rilevanti soltanto dove 
posti  in  essere  dal  concorrente,  preoccupazione  che  non  ha 
influenzato  invece  la  normativa  internazionale.  Il  dubbio 
interpretativo può ritenersi mitigato dall'orientamento pacifico in 
giurisprudenza , secondo il quale, qualora un terzo partecipi ad 
un'attività  di  concorrenza  sleale,  ne  risponderà  in  solido  con 
l'imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, anche se egli non è 
un concorrente della parte lesa, o neppure un imprenditore.
Relativamente a cosa debba intendersi per informazioni segrete, 
il primo comma lett. a) dell'art. 6 bis precisa che il carattere della 
segretezza sussiste qualora le informazioni non siano, nel loro 
insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro 
elementi,  generalmente  note  o  facilmente  accessibili  agli 
operatori del settore. Sul punto, il legislatore ha recepito quasi 
testualmente quanto disposto dalla corrispondente prescrizione 
dell'art. 3947. Anche per quanto concerne la lett. b) dell'art. 6 bis, 
47 Unica  sensibile  divergenza  è  rappresentata  dalla  sostituzione  del 
riferimento  alle  “persone  che  normalmente  si  occupano  del  tipo  di 
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si  tratta  della  trascrizione  quasi  letterale  della  norma 
convenzionale48,  così come avviene nel caso della lett.  c) del 
medesimo articolo.  La norma esplicita  peraltro  un precetto  di 
estrema importanza e cioè che chi abbia tenuto comportamenti 
commissivi od omissivi incompatibili con la volontà di mantenere 
segreta una determinata informazione che si  trovi sotto il  suo 
controllo  non  può  avvalersi  della  tutela.  Ciò  può  accadere, 
quando  i  destinatari  legittimi  dell'informazione  segretata  non 
vengono  resi  edotti  del  suo  carattere  segreto,  ovvero 
l'informazione  segreta  sia  stata  comunicata  ad un numero  di 
persone assolutamente sproporzionato, rispetto alle esigenze di 
impresa.
Un  elemento  di  novità  è  introdotto  dal  riferimento  compiuto, 
all'interno  della  lettera  c)  dell'art.  6  bis,  “alle  persone  al  cui  
legittimo  controllo” le  informazioni  sono  soggette.  Con  tale 
espressione,  il  legislatore  intende individuare  i  soggetti  tenuti 
all'adozione di misure di garanzia della segretezza49. Se, con la 
nozione di legittimo controllo, si vuole esprimere la disponibilità 
delle informazioni, e dunque la legittima facoltà di comunicarle a 
terzi,  ciò comporta che tra tali  soggetti  rientrino anche coloro 
informazioni  in  questione”,  operato  dall'accordo  TRIPs,  con  quello  agli 
“esperti e agli operatori del settore”, che pare, peraltro, irrilevante.
48 Il  legislatore  italiano  ha  sostituito  peraltro  all'attributo  “commerciale”, 
riferito al “valore”, quello “economico.
49 Vd. FRIGNANI, op. cit., 352.
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che abbiano ricevuto le informazioni dal titolare dell'azienda, il 
quale, a sua volta, li  abbia autorizzati a comunicare a terzi, a 
loro  discrezione,  per  le  esigenze  dell'  impresa.  Si  pensi  al 
responsabile di  un laboratorio,  dipendente di  un imprenditore, 
ovvero a questi legato da un diverso rapporto contrattuale, che 
diriga un'attività di ricerca a cui partecipino vari collaboratori, ai 
quali  è  autorizzato  a  comunicare  alcuni  risultati,  in  ipotesi, 
perché  necessari  alla  prosecuzione  del  lavoro.  In  tal  caso, 
anche questo soggetto  sarà tenuto all'adozione di  ragionevoli 
misure  nei  suoi  rapporti  con  i  terzi  a  cui  comunica 
legittimamente le informazioni  acquisite dal  titolare. La stessa 
conclusione  non  si  può  avere,  nel  caso  in  cui  il  destinatario 
legittimo delle informazioni non sia autorizzato a comunicarle a 
terzi. Sarà, dunque, sufficiente che le ragionevoli misure siano 
state adottate da colui  che ha comunicato il  segreto, nei suoi 
rapporti  con  il  destinatario,  affinché  la  tutela  possa  essere 
garantita contro le violazioni da quest'ultimo commesse.
Questo  articolo  analizza  principalmente  due  ipotesi  di 
protezione50. La prima si riferisce al comportamento di terzi che, 
con  atti  contrari  alla  correttezza  professionale,  vengono  a 
conoscenza  di  informazioni  di  un'impresa,  anche  di  tipo 
commerciale. Affinché ciò concretizzi un'ipotesi di concorrenza 
50 Cfr. RESTA, op. cit., 292.
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sleale deve avere per oggetto informazioni segrete le quali non 
debbano essere generalmente note o facilmente desumibili da 
parte  di  un  esperto  del  settore,  debbano  avere  un  valore 
economico e quindi  essere un bene concorrenziale in quanto 
segrete, ed inoltre siano sottoposte ad una tutela, adeguata a 
mantenerle  segrete,  da  parte  di  coloro  che  nell'impresa  le 
gestiscono e ne sono responsabili.
La  seconda  ipotesi  di  concorrenza  sleale  si  esplica  con  la 
rivelazione a terzi, con l'acquisizione o con l' utilizzazione di dati 
segreti. Perché si configuri un caso di concorrenza sleale, questi 
dati  devono derivare da un notevole impegno di elaborazione 
oppure  devono  essere  subordinati  ad  una  specifica 
autorizzazione  per  l'immissione  in  commercio  nel  caso  di 
prodotti chimici, farmaceutici o agricoli, implicanti l'uso di nuove 
sostanze  chimiche.  Si  tratta,  dunque,  di  sole  informazioni 
tecniche. E' importante rilevare che la tutela viene garantita, ai 
sensi  di  tale  norma,  ad  informazioni  che,  necessariamente, 
devono  essere  rivelate,  appunto  ai  fini  di  ottenere 
l'autorizzazione  amministrativa,  al  di  fuori  dell'ambito 
dell'impresa,  o  comunque  al  di  fuori  della  sfera  di  controllo 
dell'imprenditore51.  Quale  contrappeso  a  questo  ampliamento 
della tutela, la norma in esame dispone tuttavia che questa sia 
51 Vd. FRIGNANI, op. cit., 353.
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limitata  alle  sole  informazioni  elaborate  con  considerevole 
impegno  e  relative  a  prodotti  che  implichino  l'uso  di  nuove 
sostanze  chimiche.  Si  tratta  di  requisiti  la  cui  applicazione 
potrebbe generare qualche incertezza. In particolare, potrebbe 
dubitarsi se il considerevole impegno debba valutarsi in base a 
parametri  esclusivamente  economici  (entità  degli  investimenti 
affrontati  per  l'ottenimento  dei  dati),  ovvero  che  il  requisito 
dell'uso  di  nuove  sostanze  chimiche,  restrittivamente 
interpretato, possa condurre all'esclusione della tutela, nel caso 
di prodotti, la cui originalità consista in una nuova combinazione 
di sostanze note.
4 Le informazioni segrete nel codice della proprietà 
industriale
Nel 2005, il Codice della Proprietà Industriale ha abrogato l'art. 
6 bis L.I.  e ne ha trasfuso il  contenuto nella settima sezione, 
intitolata “Informazioni segrete”, del Capo II, comprensiva degli 
articoli 98 e 99, rubricati, rispettivamente, “Oggetto della tutela” 
e “Tutela”.
Il contenuto dell'art. 6 bis è stato integralmente trasfuso, ma con 
una  modificazione  sostanziale  relativa  all'oggetto  della  tutela. 
Mentre,  infatti,  l'art.  6  bis  disponeva  che  “costituisce  atto  di  
concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o  
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utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza  
professionale,  di  informazioni  aziendali”,  ora  l'art.  98  C.P.I. 
dispone che le informazioni aziendali  “costituiscono oggetto di  
tutela”, mentre l'art. 99 C.P.I., a sua volta, dispone che “è vietato 
rivelare a terzi, oppure acquisire ed utilizzare le informazioni di  
cui all'art. 98”. Sebbene sia stata fatta salva la disciplina della 
concorrenza  sleale,  nel  testo  originario  dell'art.  99  C.P.I.  era 
venuta meno la subordinazione della tutela alla circostanza che 
rivelazione,  acquisizione  o  utilizzazione  delle  informazioni 
riservate fossero avvenute  “in modo contrario alla correttezza  
professionale”,  mentre nel testo della norma, come modificata 
dal decreto correttivo 131/2010, si precisa che quelle violazioni 
siano poste in essere  “in modo abusivo”.  Dato che il  modo è 
abusivo  solo  se  i  terzi  siano  consapevoli  dell'altruità  delle 
informazioni, resta il fatto che la tutela reale delle informazioni 
riservate  è  stata  rafforzata  facendone  oggetto  di  un  diritto  di 
proprietà industriale autonomo e non titolato52. L'aspetto di gran 
lunga più  significativo dell'art.  99 C.P.I.  è che trasferisce una 
tutela, che prima era concepita come “intra muros”, all'esterno 
dell'impresa, ponendo gli stessi divieti che prima erano a carico 
del  dipendente,  anche  a  carico  dei  terzi  estranei 
all'organizzazione aziendale dell'impresa detentrice del segreto. 
52 Cfr. FLORIDIA, op. cit., 207.
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Il segreto, in altri termini, diviene tutelabile erga omnes, proprio 
in quanto questa tutela entra nel contenuto del diritto soggettivo 
alla lealtà della concorrenza, e siccome questo ingresso avviene 
per espressa disposizione legislativa,  compito dell'interprete è 
solo  quello  di  valutarne  la  coerenza  con  l'art.  41  della 
Costituzione, che disciplina l'iniziativa economica privata53.
Una  volta  riconosciuto  che  lo  sfruttamento  di  conoscenze 
segrete  ricade  sotto  l'art.  41,  I  co.  Cost.  bisognerebbe 
dimostrare che esso confligge con l'utilità sociale del II co., ma, 
poiché il compito di fissare eventuali limiti, onde salvaguardare 
l'utilità  sociale,  è  affidato  al  legislatore  e  questi  ha  emanato 
diverse norme che, anziché reprimere il segreto, lo tutelano, tale 
conflitto non esiste54.
L'art.  99  C.P.I.  definisce  le  informazioni  oggetto  della  tutela, 
facendo riferimento anche alle  “esperienze tecnico-industriali”, 
ma  soprattutto  l'art.  99,  pur  facendo  salva  la  disciplina  della 
concorrenza  sleale,  determina  la  protezione,  vietando 
puramente e semplicemente di rivelare a terzi, oppure acquisire 
od  utilizzare  le  informazioni  e  le  esperienze  aziendali  di  cui 
all'art.  98 C.P.I.,  senza più dire che questi fatti  sono illeciti, in 
53 Il  segreto,  inteso come modo di  essere delle conoscenze, è una delle 
modalità,  attraverso  le  quali  l'imprenditore  decide  di  sfruttare 
economicamente conoscenze che formano il  risultato degli  investimenti 
dell'impresa. Si tratta di un atto di iniziativa economica.
54 Cfr. FRIGNANI. op. cit., 337.
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quanto  compiuti  in  contrasto  con  i  principi  della  correttezza 
professionale. Così la tutela delle informazioni riservate, anche 
per  il  fatto  di  essere  inserita  nel  Codice  della  Proprietà 
Industriale, viene resa autonoma dall'istituto della concorrenza 
sleale  e  configurata  come  oggetto  di  un  diritto  di  proprietà 
industriale.  Importa,  dunque,  sapere  se  e  in  che  misura  la 
formulazione degli articoli 98 e 99 C.P.I. si rifletta sulla natura e 
sul contenuto della protezione delle informazioni.  “Innanzi tutto  
non  mi  sembra  che,  diversamente  da  quanto  sostenuto  da  
Bertani, il riferimento alle esperienze tecnico-industriali comporti  
una  diversa  determinazione  delle  informazioni  oggetto  di  
protezione, né nel senso di ampliarle, né in quello di restringerle  
o qualificarle”55. Da un lato, se per esperienze tecnico-industriali 
si intendono tutte le informazioni riguardanti il modo di operare 
nello  svolgimento  di  un'attività  industriale,  esse  erano  già 
ricomprese  nella  nozione  generica  di  informazioni  aziendali, 
tanto  è  vero  che  il  nostro  legislatore,  in  sede  di  attuazione 
dell'art.  39  dell'accordo  TRIPs,  aveva  ritenuto  opportuno 
precisare che le informazioni  aziendali  comprendevano quelle 
commerciali56. Dall'altro lato, l'art. 98 C.P.I., come l'art. 6 bis L.I., 
protegge anche le informazioni commerciali.
55 P. AUTERI, “Tutela dei segreti di impresa”,  in  Relazione dell'assemblea 
AIPPI, Febbraio 2010, 5.
56 Cfr. RESTA, op. cit., 332.
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Il fatto che la tutela delle informazioni riservate sia prevista nel 
Codice della Proprietà Industriale nulla dice sul contenuto della 
protezione,  così  come  il  fatto  che  la  tutela  del  segreto  sia 
prevista  nell'accordo  TRIPs  non  vincola  gli  Stati  aderenti  a 
tutelare  le  informazioni  che  presentino  i  requisiti  di  tale 
disposizione con un diritto di proprietà intellettuale. D'altra parte, 
è difficile negare che l'art. 99 C.P.I. riconosca, in relazione alle 
informazioni  che  presentano  i  requisiti  stabiliti  dalla  stessa 
disposizione, a chi ne ha il  legittimo controllo una tutela erga 
omnes, in quanto consente a chi ha il legittimo controllo di tali 
informazioni  di  vietare  a  terzi  l'utilizzazione delle  informazioni 
acquisite  in  modo  contrario  ai  principi  della  correttezza 
professionale57. 
La  tutela  delle  informazioni  aziendali  segrete  deve  dunque 
essere determinata sulla base del  testo degli  articoli  98 e 99 
C.P.I.,  interpretati  alla  luce  dei  principi  dell'ordinamento. 
L'inserimento  della  tutela  nel  Codice  comporta  l'applicazione 
delle disposizioni del Codice di carattere generale. Con riguardo 
alle informazioni aziendali riservate, come agli altri diritti che non 
si  acquistano  mediante  brevettazione  o  registrazione,  le 
disposizioni del Codice si limitano a dire che esse sono protette 
“ricorrendone i  presupposti  di  legge”.  Le azioni  ed i  mezzi  di 
57 Cfr.  SPADA,  in  AA.  VV.,  Diritto  industriale.  Proprietà  intellettuale  e  
concorrenza, 48.
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tutela giurisdizionale delle informazioni  riservate non sono più 
quelli applicabili in materia di concorrenza sleale, ma quelli assai 
più  efficaci  e  dettagliati,  regolati  nel  Codice58.  Si  tratta  di 
un'innovazione di grande importanza pratica. Basti pensare alla 
possibilità di avvalersi delle misure cautelari della descrizione, 
dell'inibitoria e del sequestro regolate negli articoli da 128 a 134 
C.P.I., del mezzo istruttorio del c.d. diritto di informazione.
Sul piano del diritto sostanziale, la più importante novità che il 
Codice presenta in materia di tutela dei segreti di impresa è data 
dal fatto che l'art. 99 C.P.I. determina la protezione dei segreti 
aziendali che presentino i requisiti dell'art. 98 C.P.I., vietando di 
“rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e  
le  esperienze  aziendali  di  cui  all'art.  98” senza  più  fare 
riferimento, come l'art. 6 bis L.I., che questi fatti sono illeciti, in 
quanto  compiuti  in  contrasto  con  i  principi  della  correttezza 
professionale59.  Si  tratta, dunque, di  stabilire il  significato e la 
portata di questa disposizione. Gli articoli 98 e 99 C.P.I. vietano, 
in  particolare,  ai  prestatori  di  lavoro  di  rivelare  a  terzi  e  di 
utilizzare a proprio o ad altrui profitto, anche dopo la cessazione 
del rapporto di  lavoro o di  collaborazione, le informazioni che 
presentino  i  requisiti  dell'art.  98,  di  cui  siano  venuti  a 
58 Il  capo  III  del  Codice  della  proprietà  industriale  è  dedicato  alla  tutela 
giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.
59 Cfr. VANZETTI, SIRONI, Codice della proprietà industriale, 1110 ss.
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conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.
L'estensione della protezione di qualsiasi informazione segreta, 
anche nei confronti dei terzi che le abbiano acquistate in buona 
fede, crea incertezza nei rapporti di collaborazione o di scambio 
anche tra Paesi diversi e si risolve in un ostacolo alla mobilità 
del personale, specie di quello addetto a mansioni di ricerca e di 
progettazione. Tali inconvenienti sono tanto più gravi, quanto più 
è ampio il  novero delle informazioni protette dall'art.  98 C.P.I. 
Per ridurli, sarebbe opportuno che i requisiti previsti dall'art. 98 
C.P.I. venissero interpretati con particolare rigore, o se la tutela 
nei  confronti  dei  terzi  di  buona  fede  venisse  limitata  alle 
informazioni di maggiore importanza tecnica o economica.
Bisognerebbe chiedersi60 se l'art.  99 C.P.I.  non sia  viziato da 
eccesso di delega, nella misura in cui accorda alle informazioni 
riservate  una protezione più  ampia,  rispetto  a  quella  prevista 
dall'art. 6 bis L.I. e dall'art. 39 dell'accordo TRIPs. La risposta è 
probabilmente affermativa, visto che l'art. 15 della legge delega 
n.  273  del  12/12/2002  ha  formulato  un  criterio  direttivo  che 
sembra escludere qualsiasi ampliamento della tutela. In seguito 
all'emanazione del d. lgs. n. 131 del 2010, recante la revisione 
del Codice della Proprietà Industriale, la disposizione sui segreti 
industriali  e  commerciali  è  stata  riformulata,  in  modo  tale  da 
60 Vd.  P.  AUTERI,  “Tutela  dei  segreti  di  impresa”,  in  Relazione 
dell'assemblea AIPPI, Febbraio 2010, 12 s.
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allinearla  con  l'accordo  TRIPs  e  superando  le  interpretazioni 
devianti che sembravano dare ai segreti una tutela assoluta e 
non,  come adesso viene precisato,  limitata alle  ipotesi  in  cui 
l'acquisizione del  segreto sia avvenuta in modo abusivo nella 
sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso. 
L'obiettivo  dell'intervento  di  modifica  sembra  quello  di  far 
chiarezza  sui  confini  della  tutela  del  segreto.  Nella  nuova 
formulazione dell'art. 99 C.P.I. è ribadita la duplicità delle fonti di 
tutela dei  segreti  di  impresa, nel  senso che la protezione del 
segreto  deriva  essenzialmente  da  un  autonomo  diritto  di 
proprietà industriale e solo in via sussidiaria dalla repressione 
della concorrenza sleale61. Non si può negare che la novella del 
2010 abbia inteso apportare un correttivo, precisando,  ex art. 
99, che il legittimo detentore delle informazioni segrete ne possa 
impedire a terzi  la  divulgazione o l'utilizzo,  in  modo abusivo,  
salvo  il  caso  che  esse  siano  state  conseguite  in  modo  
indipendente dal terzo. Il significato della nuova lettera dell'art. 
99 C.P.I.  deve essere collocata, non in un ambito diverso da 
quello  in  cui  il  legislatore  del  2005  aveva  inteso  porre  le 
informazioni  segrete,  quanto,  piuttosto,  nell'ambito  degli 
strumenti di tutela, anche in un'ottica di salvaguardia dei diritti  
dei terzi, nonché in chiave spiccatamente probatoria62. La tutela 
61 Cfr. RESTA, op. cit., 302.
62 Cfr.  M.  BONA,  La  tutela  del  know  how.  Diritto  industriale,  del  lavoro,  
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accordata dal nuovo art. 99 C.P.I.  è palesemente limitata alle 
ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante 
un'intrusione nella sfera di riservatezza del legittimo detentore 
del  segreto stesso.  L'art.  99,  quindi,  sancisce espressamente 
che tale tutela non si applichi se le informazioni riservate siano 
state  acquisite  indipendentemente  dal  terzo.  Il  tenore  della 
norma,  nella  sua  nuova  stesura,  esclude  l'azionabilità  della 
tutela di cui all'art. 99 C.P.I. nei confronti di coloro i quali abbiano 
acquisito informazioni riservate in buona fede, cioè ignorandone 
senza colpa la provenienza illecita.
In base all'art. 1153 c.c. (“possesso vale titolo”) che può ritenersi 
applicabile  anche al  know how,  pur  con le  opportune riserve 
necessitate dalla natura immateriale del bene, il detentore delle 
informazioni  riservate  è,  dunque,  il  soggetto  che  esercita  un 
potere  di  fatto  sulle  informazioni  ed  in  particolare  che  può 
soddisfare i requisiti di cui all'art. 98 C.P.I.63.  Non potrà, perciò, 
che  trattarsi  del  soggetto/imprenditore  che,  nell'ambito  della 
propria  organizzazione,  detenga  informazioni  segrete  che 
posseggano  i  requisiti  di  legge.  Il  Codice  della  Proprietà 
Industriale  sceglie,  tanto  nell'art.  1,  che  nell'art.  98,  I  co.,  di 
riferirsi ad informazioni aziendali, qualificando, in questo modo, il 
know how come rientrante nel novero dei beni organizzati per 
penale e responsabilità civile, 26.
63 Vd. M. BONA, op. cit., 30.
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l'esercizio dell'impresa.
E'  opportuno  dare  conto  di  un  altro  quesito  e  cioè  se  sia 
ammissibile  una  titolarità  condivisa  dei  diritti  su  informazioni 
segrete. La giurisprudenza non ha affrontato espressamente il 
tema,  anche  se  sono  rinvenibili  alcuni  spunti.  Si  sono,  ad 
esempio, ritenuti  sussistenti  i  diritti  sulle informazioni riservate 
pure  in  presenza  di  un  know  how che  era  condiviso  in  più 
stabilimenti  produttivi,  pur  facenti  capo  alla  medesima  unità 
imprenditoriale.  In  questo  modo,  il  legittimo  detentore  delle 
informazioni è stato ritenuto l'impresa stessa.
Non  vi  è,  invece,  traccia  di  ipotesi  di  titolarità  condivisa  da 
soggetti  indipendenti.  Resta  da  chiedersi  se  l'ipotesi  di  co-
titolarità in capo a più soggetti sia compatibile con l'art. 98 C.P.I., 
che si riferisce al  “legittimo controllo del detentore”. La risposta 
sembrerebbe essere positiva, nella misura in cui tale co-titolarità 
abbia origine pattizia, ovvero a titolo originario, nel caso in cui 
più  soggetti  siano  pervenuti  autonomamente  ed  in 
contemporanea.  In  questo  caso,  ciascuno rimarrà  titolare  del 
medesimo diritto alla segretezza, nei confronti della pluralità dei 
terzi.
Si deve segnalare la presenza di un'area grigia, all'interno della 
quale  vi  sono  informazioni,  correntemente  utilizzate  da 
un'impresa, le quali, seppur prive dei requisiti  di cui all'art. 98 
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C.P.I., risultano, in ogni caso, meritevoli di tutela in quanto sono 
dotate di almeno uno di tali  requisiti:  il  valore economico64.  “Il 
saper fare” in un determinato ambito imprenditoriale, infatti, può 
acquisire rilievo economico, non solo rispetto ad altre imprese 
concorrenti  nel  medesimo  settore  imprenditoriale,  ma  anche 
rispetto  a soggetti  che si  pongono,  per  la  prima volta,  come 
attori  di  quello specifico mercato (c.d.  new entrants) .  Questo 
spiega la prassi di concedere licenze di know how ad operatori 
che,  provenendo  da  ambiti  industriali  diversi,  o  magari  da 
nessun ambito, hanno necessità di apprendere come operare in 
quel  settore  ad  essi  ignoto  e,  pertanto,  hanno  necessità  di 
accedere, pagandone il  corrispettivo, al  know how di  chi quel 
campo industriale o del commercio ben conosce.
64 Vd.  C.  PASCHI,  La  tutela  concorrenziale  per  le  informazioni  non  
qualificate, in Riv. Dir. Ind., II, 95.
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CAPITOLO TERZO
MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGRETO 
AZIENDALE
Sommario:  1.  Misure  endoaziendali  ed  esoaziendali.-  2.  Accordi  di 
riservatezza.- 2.1. Limiti all'obbligo di riservatezza.- 3. Il contratto di  Know 
how.-  4.  Obbligo  di  fedeltà  del  lavoratore  dipendente.-  5.  Il  patto  di  non 
concorrenza.-  6.  Distinzione  fra  nozioni  personali  del  lavoratore  e  segreti 
aziendali.
1 Misure endoaziendali ed esoaziendali.
Tra  le  misure  atte  al  mantenimento  del  segreto  vi  sono, 
anzitutto,  accorgimenti  interni  all'organizzazione  dell'impresa 
che  tendono  ad  impedire,  o  a  rendere  quanto  meno  più 
difficoltoso e non agevole, l'apprensione del segreto da parte di 
terzi1. Rientrano, dunque, in questa categoria tanto le misure di 
ostacolo  “fisico”  (ad esempio  la  prassi  di  custodire  in  armadi 
chiusi i  disegni tecnici  rilevanti,  ovvero di affidare a depositari 
terzi  formule  chimiche,  ovvero  ancora  di  prevedere  soglie  di 
accesso crescenti per dipendenti e collaboratori a seconda del 
grado di confidenzialità della documentazione) quanto le misure 
di protezione dei documenti elettronici e delle reti telematiche, 
che  dall'uso  di  semplici  password  possono  giungere  a 
meccanismi  di  difesa  informatica  via  via  più  sofisticati  ed 
articolati.
1 Vd. M. BONA, op. cit., 55 ss.
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Il  requisito  della  ragionevolezza  impone  di  valutare 
l'adeguatezza di tali misure in rapporto alle attività dell'impresa, 
alle sue dimensioni, al contenuto concreto delle informazioni di 
cui si chiede tutela.
Una  seconda  categoria  di  misure  atte  a  preservare  la 
segretezza comprende poi altre modalità di organizzazione della 
vita  dell'impresa,  tese  ad  estrinsecare  a  quanti  vengano  in 
contatto con l'impresa stessa, e, primi fra tutti, quanti vi lavorino, 
che  determinate  informazioni,  documenti  o  dati  devono 
considerarsi  riservati,  e  che,  pertanto,  il  loro  utilizzo,  la  loro 
circolazione o divulgazione e, più in generale, l'accesso a tali 
dati  e  informazioni  sono  regolati  da  politiche  e  procedure 
aziendali2.
Vi è, poi, una terza ed autonoma categoria di misure che può 
rinvenirsi nei comportamenti attuati dall'imprenditore nei rapporti 
commerciali,  e  quindi  contrattuali,  con  soggetti  terzi  estranei 
all'azienda: anzitutto  fornitori  o subfornitori  e,  più in generale, 
collaboratori non assoggettati ai vincoli del lavoro dipendente.
In  base  alla  nuova  disciplina,  il  segreto  è  tutelato  solo  se  il 
detentore abbia adottato misure idonee a fare in modo che esso 
2 Vd. Trib. Milano, 31 Marzo 2004, in GADI 2004, 4734. Ha ritenuto che la 
stampigliatura “segreto” su un documento interno all'azienda valesse a 
rendere  lo  stesso  meritevole  di  tutela,  quale  informazione  segreta, 
indipendentemente  dalla  novità  o  da  altre  caratteristiche  delle 
informazioni.
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resti  tale.  L'adozione  di  queste  misure  costituisce,  in  primo 
luogo,  il  presupposto  logico  e  fattuale  dell'abusività  della 
sottrazione da parte del terzo, dato che non si abusa del segreto 
altrui  se  non  si  forzano  le  misure  poste  a  presidio  della 
segretezza.  In  secondo  luogo,  l'adozione di  misure  efficaci  a 
mantenere la segretezza ha un costo che viene affrontato solo 
se ne vale la pena, e ne vale la pena solo se il segreto ha un 
valore economico, che permane finché perdura la segretezza3.
2 Accordi di riservatezza.
Tra  le  misure  atte  al  mantenimento  del  segreto,  vi  è  la 
stipulazione  preventiva  di  un  accordo  di  segretezza  che 
determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e 
che  certifichi  la  volontà  delle  parti  contraenti4.  Tali  accordi, 
solitamente,  vengono  stipulati  durante  le  trattative  per  la 
conclusione  dei  contratti  di  trasferimento  di  know  how.  E' 
interesse  del  futuro  alienante  che  le  informazioni  segrete  da 
comunicare nella fase pre-contrattuale non diventino di dominio 
pubblico. Attraverso gli accordi di segretezza, si garantisce  che 
3 Cfr.  A.  FRIGNANI,  voce “Segreti  d'impresa”,  in  Digesto delle discipline 
privatistiche, 335 ss.
4 Si  tratta  di  un  contratto  atipico,  soggetto  alla  normativa  generale  sui 
contratti  dettata  dagli  artt.  1321  ss.  c.  c.  L'impiego  di  tale  modello 
contrattuale è particolarmente diffuso negli Stati Uniti, ed in generale nel 
mondo  anglosassone,  dove  è  noto  come  NDA,  “Non-disclosure 
agreement”.
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le  informazioni  o  i  dati  rivelati  da  un  soggetto  ad  un  altro 
rimangano  segreti,  secondo  quanto  stabilito  dal  contratto  e, 
quindi, non potranno essere divulgati a terzi5.
L'accordo  di  segretezza  può  perfezionarsi  in  situazioni  molto 
diverse fra loro, come nel rapporto lavorativo tra un imprenditore 
ed i propri dipendenti, tra due persone che condividono un bene 
comune, tra una persona in possesso di un'idea che si rivolge 
ad un'altra affinché la sviluppi. Un'impresa può trovarsi a dover 
fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralità di 
motivi.  Può,  ad  esempio,  trovarsi  nella  situazione  di  dover 
comunicare informazioni riservate ad un cliente, per far sì che 
questi comprenda il valore intrinseco del prodotto che gli viene 
offerto, volendosi, però, assicurare che il cliente non si appropri 
illecitamente  delle  informazioni  acquisite.  Può trovarsi,  in  altri 
casi, a dover mettere a conoscenza di informazioni riservate il 
fornitore,  affinché  quest'ultimo  possa  presentare  un'offerta  o 
eseguire  la  fornitura  commissionatagli,  oppure,  ancora,  a  far 
acquisire ad un consulente esterno dati segreti, per permettergli 
di svolgere l'incarico conferitogli6.
In  questa  fase,  le  parti  non  sono  ancora  legate  da  alcun 
5 Vd.  S.  DE  PALMA,  La  protezione  delle  informazioni  riservate:  Non 
disclosure  Agreement  e  Confidentiality  Clause,  disponibile  su 
www.filodiritto.com.
6 Vd. S. BENDANDI, La protezione ed il controllo delle informazioni segrete  
aziendali, disponibile su www.filodiritto.com.
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contratto e le sole obbligazioni che potrebbero richiedersi sono 
quelle  generali  di  correttezza  e  buona  fede  nelle  trattative, 
sempre che si giunga ad un contratto definitivo. Nel caso in cui 
non si giungesse alla conclusione del contratto, il titolare delle 
informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna leva in sua 
difesa, ma si troverebbe, addirittura, nella spiacevole condizione 
di  non avere nessun elemento probatorio  che attesti  tanto la 
titolarità  delle  informazioni,  quanto  la  loro  rivelazione.  La 
conseguenza immediata sarebbe quella  che il  terzo potrebbe 
utilizzare liberamente i  dati  acquisiti  nel  corso delle  trattative. 
Evidente  appare,  dunque,  la  necessità  di  tutelarsi 
adeguatamente,  dotandosi  di  uno  strumento  autonomo,  non 
legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un 
esplicito riferimento alla qualità ed alla quantità dei dati rivelati7.
Ogni accordo di segretezza deve contenere determinati requisiti 
minimi, che sono:
 la titolarità delle informazioni che si vogliono condividere 
con il terzo;
 l'elenco  e  la  definizione  delle  informazioni  oggetto  di 
trasmissione e di impegno alla non divulgazione;
 la validità temporale dell'impegno;
7 Vd. A. FIUMARA,  La tutela del  segreto industriale e delle informazioni  
riservate e gli accordi di segretezza, disponibile su www.filodiritto.com.
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 la determinazione di una sanzione, nel caso di violazione 
dell'accordo;
 l'individuazione  del  giudice  competente  e  l'eventuale 
legge applicabile.
L'elenco  e  la  definizione  delle  informazioni  potrà  essere 
analitico,  anche  se  di  difficile  attuazione  pratica,  o  generico, 
come, ad esempio, il richiamo dei dati per categoria. Elemento 
importante è che siano ben individuate le informazioni  che si 
intendono  trasmettere,  in  modo  che  non  possano  sorgere 
eventuali  contestazioni  al  riguardo.  Di  qui  l'importanza  della 
predefinizione  delle  categorie  di  dati  da  considerarsi  non 
divulgabili.  E'  essenziale,  pertanto, che le parti  identifichino le 
informazioni  che  verranno  rilasciate  nel  corso  della 
negoziazione, individuando le modalità di trattamento dei dati ed 
il livello di riservatezza che dovrà essere mantenuto8. L'obbligo 
di  riservatezza,  infatti,  non  si  limita  ad  un  “non  facere”,  cioè 
all'astenersi dal divulgare impropriamente le informazioni, ma si 
estende  anche  ad  un  “facere”,  cioè  alla  predisposizione  di 
misure  idonee  ad  evitare  la  diffusione,  tra  il  pubblico,  di 
informazioni di carattere riservato. E' opportuno chiarire come le 
notizie apprese durante le trattative dovranno essere gestite dal 
possibile  acquirente,  attraverso  una  formulazione  che  faccia 
8 Cfr. M. DI CHIO, in AA. VV., La compravendita di partecipazioni sociali, 62 
ss.
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riferimento  all'adozione  di  procedure  che  garantiscano  la 
riservatezza dei dati e che specifichino per quali fini le stesse 
possano essere utilizzate, circoscrivendone l'uso alle trattative e 
impedendo qualsiasi ulteriore utilizzo. In tali pattuizioni, si può, 
infatti,  prevedere  un  divieto  non  solo  di  diffusione  delle 
informazioni a terzi, ma anche di utilizzo diverso da quello per 
cui le informazioni sono state rilasciate9.
I  contraenti  devono,  poi,  indicare  quali  documenti  siano  da 
considerarsi  di  carattere  riservato,  attraverso  pattuizioni  il  più 
possibile  specifiche,  al  fine  di  evitare  fraintendimenti  che 
renderebbero meno efficace la tutela prevista. Occorre, inoltre, 
nel  caso  in  cui  la  trattativa  fallisca,  disciplinare  con  quali 
modalità e tempistiche dovranno essere restituiti i documenti e 
le informazioni  consegnate ad una parte  durante la trattativa, 
specificando  che  la  restituzione  è  estesa  anche  ad  eventuali 
copie  ed  estratti  dei  documenti  oggetto  della  clausola  di 
riservatezza.
Qualora, invece, nelle trattative, la parte si avvalga di consulenti 
e dipendenti, sorge l'esigenza di disciplinare anche da parte di 
tali soggetti l'utilizzo delle informazioni di carattere riservato. A 
tal  fine  è  possibile  specificare  anche  l'impegno  a  limitare  le 
informazioni  ai  soli  dipendenti  che  abbiano  effettivamente 
9 Cfr. M. BONA, op. cit., 65 ss.
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necessità di conoscere i dati, per poter verificare le condizioni 
che  devono  sussistere  per  la  conclusione  dell'operazione. 
Accade, pertanto, frequentemente che vengano diffuse circolari 
presso i dipendenti, per specificare gli obblighi di riservatezza e 
la loro estensione. In tal modo, il contraente che ha ricevuto le 
informazioni riservate può dimostrare la propria buona fede e lo 
sforzo fatto, per evitare che le informazioni siano diffuse10.
Si  deve  tener  conto,  inoltre,  della  durata  dell'accordo.  E' 
importante che il contratto preveda un limite temporale od una 
condizione  di  validità  legata  a  particolari  eventi,  come  la 
sottoscrizione di un contratto definitivo, che dovrà contenere, a 
sua  volta,  un'autonoma  clausola  di  riservatezza,  oppure 
l'obsolescenza  dell'informazione11.  Per non vanificare l'efficacia 
del  segreto,  è  opportuno  che  l'obbligo  di  segretezza  sia 
mantenuto non solo per il  periodo di durata del contratto, ma 
anche per il periodo successivo alla sua cessazione. Gli obblighi 
di riservatezza che una parte si assume con la sottoscrizione di 
un accordo di segretezza rimangono in vigore tra le parti, anche 
se  la  negoziazione  non  è  seguita  dalla  conclusione  di  un 
accordo  definitivo.  Generalmente  l'obbligo  di  riservatezza  ha 
10 Vd. M. DI CHIO, op. cit., 64.
11 Cfr. M. BONA,  op. cit., 66 ss., il quale ritiene che debba essere riposta 
particolare cautela nella opportuna contestualizzazione, tanto dell'oggetto 
quanto della durata, di eventuali accordi di riservatezza con gli accordi a 
cui  gli  stessi  accedono,  in  quanto non vi  è  dubbio  che  un accordo di 
riservatezza, da solo, non avrebbe ragione di esistere.
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una  durata,  compresa  tra  i  tre  ed  i  cinque  anni12,  che  deve 
essere  determinata  dalle  parti  con  criteri  ragionevoli  che 
prendano in considerazione tutti gli interessi coinvolti. Si esclude 
l'ammissibilità  di  una  clausola  che  preveda  che  l'obbligo  di 
riservatezza sia a tempo indeterminato, giacché tale pattuizione 
costituirebbe  un'illecita  compressione  dei  diritti  del  potenziale 
acquirente, il quale resterebbe vincolato alla segretezza per un 
periodo di tempo eccessivo. Qualora le parti  abbiano previsto 
obblighi di riservatezza di durata illimitata, oppure non abbiano 
definito  un  termine  nell'accordo,  sarà  possibile  il  ricorso 
all'autorità giudiziaria, affinché determini la durata del divieto di 
diffusione  delle  informazioni  apprese  nella  fase  della 
negoziazione.
2.1 Limiti all'obbligo di riservatezza
La dottrina è concorde nel ritenere che vi siano alcune situazioni 
in cui l'obbligo di riservatezza viene meno, ma è opportuno che 
le parti  definiscano con precisione tali  ipotesi anche al fine di 
mitigare gli effetti pregiudizievoli, che possono derivare da una 
diffusione  delle  informazioni  riservate.  Si  ritiene,  infatti,  che 
l'obbligo di riservatezza venga meno, qualora, successivamente 
12 La  durata  degli  obblighi  è  determinata  autonomamente  o  più 
opportunamente per relationem alle obbligazioni assunte o da assumere 
nel contratto principale.
69
alla  sottoscrizione dell'accordo di  riservatezza,  le  informazioni 
divengano di dominio pubblico, a meno che tale diffusione non 
sia riconducibile ad una violazione della parte che era tenuta 
alla riservatezza13. Si è, inoltre, sostenuto che vi sia la possibilità 
di  utilizzare  liberamente  le  informazioni  riservate,  qualora  la 
parte tenuta alla non diffusione sia in grado di provare che si 
tratta  di  dati  già  conosciuti  prima  della  sottoscrizione 
dell'accordo o, ancora, qualora, anche successivamente, abbia 
ottenuto le medesime informazioni da un soggetto che non ha 
richiesto che venisse mantenuta la riservatezza. 
Non  costituisce  inadempimento  all'accordo  di  riservatezza  la 
diffusione delle informazioni, qualora sia effettuata, per ordine di 
un giudice o in conformità ad un obbligo di legge, non essendo 
ammissibile  che  l'autonomia  dei  contraenti  si  spinga  fino  ad 
imporre  condotte  contrarie  a  disposizioni  normative.  Le  parti, 
tuttavia, possono mitigare gli effetti pregiudizievoli di tale limite, 
imponendo,  quanto  meno,  che  qualora  vi  sia  un  ordine  di 
diffusione, la parte che era tenuta alla segretezza dia al titolare 
delle informazioni tempestiva comunicazione dell'ordine ricevuto 
dal giudice e dei tempi entro cui si dovrà provvedere al rilascio 
delle informazioni.
Più problematica è la diffusione dell'informazione nell'ambito di 
13 Vd. M. DI CHIO, op. cit., 64 ss.
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una controversia sorta tra i firmatari di un accordo di segretezza. 
In particolare, nel caso in cui la diffusione divenga essenziale, 
per la difesa della parte tenuta alla riservatezza, che si sia vista 
costretta ad adire l'autorità giudiziaria, in seguito alla condotta 
della  controparte,  o  che sia  stata  convenuta  in  giudizio  dalla 
controparte14. Sul punto, a favore del legittimo utilizzo dei dati 
riservati,  si  è  osservato  che,  diversamente,  verrebbe 
ingiustamente tutelata la parte che non agisce in conformità alla 
buona fede, dal momento che esula certamente da tali principi 
la condotta di una delle parti che ponga l'altra nella necessità di 
violare  l'accordo  di  riservatezza,  per  tutelare  adeguatamente, 
anche in sede giudiziaria, i propri diritti ed interessi.
Gli accordi di segretezza creano tra le parti obblighi di carattere 
contrattuale  immediatamente  vincolanti,  la  cui  violazione  dà 
diritto ad un risarcimento del danno. Il titolare delle informazioni, 
tuttavia,  deve  fornire  la  prova  del  pregiudizio  subito, 
dimostrazione che, nei fatti, può rivelarsi difficoltosa. Il giudice 
sarà  chiamato  a  valutare,  caso  per  caso,  l'importanza  delle 
informazioni diffuse, la loro natura e l'impatto sull'attività e sulla 
posizione del titolare delle informazioni. Nel caso di violazione 
14 Le informazioni sulla vita dell'impresa desumibili  dalle scritture contabili 
non  sono  accessibili  ai  terzi  in  quanto  l'interesse  dell'imprenditore  al 
segreto riceve tutela preferenziale. Questo principio non è, però, privo di 
eccezioni.  Le  scritture  contabili,  siano  o  meno  regolarmente  tenute, 
possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di 
prova contro l'imprenditore che le tiene.
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dell'obbligo  di  riservatezza,  si  rivela  efficace  l'introduzione, 
all'interno dell'accordo, di una penale per ogni violazione e che 
faccia ovviamente salva la risarcibilità del danno  ulteriore15. In 
tal modo, sarà possibile evitare qualsiasi incertezza, rispetto alla 
determinazione  del  pregiudizio  subito,  agevolando  l'onere 
probatorio,  a  carico  della  parte  che  si  assume  lesa  dalla 
diffusione  delle  informazioni  riservate.  Nella  determinazione 
dell'importo della penale, le parti dovranno tener conto che, ai 
sensi dell'art. 1384 c.c., qualora la stessa risulti manifestamente 
eccessiva, rispetto ai danni subiti dalle parti, sarà possibile adire 
l'autorità giudiziaria per ottenere una riduzione equitativa della 
penale, sino ad un importo ritenuto congruo dal giudice.
Altrettanto importante è l'espressa determinazione del  giudice 
competente a giudicare della corretta esecuzione dell'impegno. 
Si  tratta  di  una  predeterminazione  che  evita  eventuali 
complicazioni legate alla sua individuazione.
3 Il contratto di know how
Il patrimonio tecnico-aziendale di un'impresa (c.d.  know how) è 
costituito  da  tutte  le  informazioni  riservate  che  l'impresa 
acquisisce,  cercando  e  perfezionando  nuovi  prodotti,  nonché 
15 Cfr. E. MARCHESI, Gli accordi di segretezza di know how, disponibile su 
www.filodiritto.com.
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usando materie prime che affinano di giorno in giorno le proprie 
procedure  produttive,  logistiche  e  di  vendita.  La  necessità  e 
l'importanza di tutelare il  know how aziendale è comprensibile, 
in  quanto  costituisce  un  bagaglio  di  conoscenze  tecniche, 
nonché  lo  strumento  che  assicura  all'impresa  il  vantaggio 
competitivo,  rispetto  agli  altri  soggetti  concorrenti  operanti  nel 
medesimo mercato ed è pertanto un bene da proteggere16.
Con il termine  know how17, generalmente, si suole indicare un 
insieme di conoscenze e di informazioni di carattere tecnico o 
commerciale che presentino un certo grado di segretezza o di 
inaccessibilità. E' bene precisare che non esiste, tuttavia, una 
nozione giuridica unitaria di know how, in quanto sia il legislatore 
16 Vd. G. FLORIDIA, op. cit., 207 ss.
17 Preme ricordare  che  il  know how  è una  fattispecie  dai  contorni  molto 
imprecisi e sfumati, in quanto la sua disciplina non si radica all'interno di 
una norma codificata, all'interno ddel nostro ordinamento. Tra gli anni '70 
ed '80, vari sono stati gli studi ed i tentativi di organizzazioni internazionali 
per dare al complesso fenomeno una definizione, ma si è ritenuto difficile 
stabilire  una  nozione  complessiva  idonea,  per  le  differenti  circostanze 
nelle quali il termine viene impiegato. Alle difficoltà incontrate dalla dottrina 
si deve aggiungere la scarsità di pronunce giurisprudenziali in materia. La 
definizione giurisprudenziale più compiuta in materia è quella fornita dalla 
Corte  di  Cassazione  (nella  pronuncia  20-01-1992,n.  653),  secondo  la 
quale  “le  conoscenze  che  nell'ambito  della  tecnica  industriale  sono  
richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il  
corretto impiego di una tecnologia e le regole di condotta che nel campo  
della  tecnica  mercantile  vengono  desunte  da  studi  ed  esperienze  di  
gestione  imprenditoriale,  attinenti  al  settore  organizzativo  o  a  quello  
commerciale  in  senso  stretto,  quando  presentino,  quale  connotato  
essenziale, il carattere della novità e della segretezza, sono qualificabili  
come know how”. Nella realtà pratica, l'individuazione della struttura e dei 
contenuti del know how trae la sua origine da differenti situazioni di fatto 
ed  è  in  diretta  conseguenza  degli  interessi  economici  che  l'impresa 
detentrice  è  in  grado  di  conseguire  con  l'impiego  del  know  how,  sia 
quando ne gode direttamente, cioè lo usa solo per sé, sia quando ne trae 
vantaggi economici, dandolo ad altri dietro compenso.
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italiano che quello  comunitario  ne forniscono una definizione, 
solo in funzione della disciplina di specifici istituti. Sono da tener 
presenti,  in particolare, i regolamenti comunitari n. 2790/1999, 
relativo  all'applicazione dell'art.  81  del  Trattato  a  categorie  di 
accordi verticali e pratiche concordate, n. 2659/2000, in materia 
di ricerca e sviluppo, e n. 772/2004, in materia di trasferimento 
di tecnologia e così anche la L. n. 129/2004 contenente “Norme 
per la disciplina dell'affiliazione commerciale”. Il regolamento n. 
772/2004  definisce  il  know  how come  un  patrimonio  di 
conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e 
da prove; un patrimonio che deve essere  segreto, vale a dire 
non generalmente noto, né facilmente accessibile,  sostanziale, 
ossia  significativo  e  utile  per  la  produzione  dei  prodotti 
contrattuali,  individuato, cioè descritto in modo sufficientemente 
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri 
di segretezza e di sostanzialità18.
Il requisito della identificazione esplicita la necessità che il know 
how sia incorporato in un supporto materiale che consenta di 
apprezzarne non solo il valore, ma addirittura, e ancor prima, la 
stessa esistenza ed i confini. Dunque, il supporto materiale è, 
quando si tratti di informazioni segrete, un requisito ontologico, e 
non già un elemento ulteriore o accessorio, rispetto alla verifica 
18 Vd.  SORDELLI,  voce  “know  how”,  in  Enciclopedia  del  diritto,  Le 
Garzantine, 2.
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della sussistenza del diritto. Un supporto materiale che, di volta 
in  volta,  e  a  seconda  dei  casi,  potrà  essere  un  manuale  di 
istruzioni  di un macchinario, una formula chimica, un disegno 
tecnico o ancora una lista di clienti e di fornitori.
E'  dato di comune esperienza che il  know how costituisce un 
valore economico oggetto di appartenenza, trasferimento o, più 
frequentemente, di licenza e che di esso si possa disporre, per 
permettere a chi lo detiene di usarlo da solo o di comunicarlo ad 
alcuni soggetti a lui contrattualmente vincolati, concedendo loro 
l'utilizzazione delle conoscenze o degli  insegnamenti,  ma con 
vincoli tali che ne impediscano l'ulteriore diffusione o impiego e 
con l'obbligo di restituzione a fine rapporto19.
Il  contratto  col  quale  si  trasmettono ad  altri,  per  lo  più  nella 
forma della licenza, i vantaggi derivati dalle conoscenze, frutto di 
una propria tecnologia e di  esperienze, acquisite con sforzi  e 
spese,  ed  alle  quali  entrambe  le  parti  riconoscono  valore 
economico,  viene  denominato  contratto  di  know how.  E'  uno 
strumento pattizio tra i più diffusi ed importanti nella pratica delle 
imprese,  per  permettere  al  concessionario  di  fruire  di  certe 
tecnologie od esperienze che egli ancora non possiede e che gli 
consentono  una  padronanza  più  razionale  di  risultati  ed  una 
posizione  più  efficiente,  attuale  e  penetrante  sul  piano  della 
19 Vd.  SORDELLI,  voce  “know  how”,  in  Enciclopedia  del  diritto,  Le 
Garzantine, 5 ss.
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concorrenza20.
Il contratto di licenza è uno dei principali strumenti attraverso cui 
l'imprenditore  dissemina  le  sue  conoscenze  e  le  sfrutta 
mediante la collaborazione di altri imprenditori indipendenti. Dal 
punto di vista del diritto privato, discende dall'autonomia delle 
parti  e dalla teoria dei contratti  la validità di qualsiasi accordo 
che proibisca lo sfruttamento dei segreti, al di là dell'ambito e 
dei termini del contratto, in esecuzione del quale i segreti sono 
stati comunicati21.
L'intento delle parti, nel contratto di licenza di know how, non è 
volto a disporre di  insegnamenti  o istruzioni segrete in senso 
assoluto,  ma  soltanto  a  mantenere  riservate  tra  loro  certe 
conoscenze,  frutto  di  esperienza,  di  cui  il  concedente  è  in 
possesso  e  che  il  concessionario  ignora,  pur  senza  essere 
segrete; lo scopo sotteso al contratto sta nella contrapposizione 
tra interesse economico di chi dispone di certe informazioni ed 
insegnamenti, rispetto a quello di chi è interessato a valersene. 
Tuttavia gli  atti  di  disposizione del  know how esplicano i  loro 
effetti  solo  con  il  mantenimento  della  riservatezza  o  non 
comunicabilità a terzi e con la non accessibilità da parte di altri a 
tali conoscenze22.
20 Cfr. G. RESTA, op. cit., 337.
21 Cfr. GALGANO, in AA. VV., Diritto e prassi del commercio internazionale, 
706.
22 Vd.  SORDELLI,  voce  “know  how”,  in  Enciclopedia  del  diritto,  Le 
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La dottrina23 ha posto in luce l'aspetto essenziale del contratto di 
know how che consiste, non nella trasmissione del segreto, ma 
in un facere (comunicare) o in un dare (trasmissione di disegni, 
formule e simili)  a titolo oneroso con vincolo di  non divulgare 
quanto  trasmesso  o  insegnato.  Non  è  escluso  che  possano 
formare  oggetto  di  contratto  di  know  how anche  quelle 
conoscenze  o  insegnamenti  non  segreti,  ma  che  altri  non 
conosce, poiché, anche in tal caso, è presente un contrapposto 
interesse economico, tra chi dispone del know how e chi voglia 
acquisirlo.  L'obbligo  di  riservatezza  costituisce  un  elemento 
sostanziale per qualificare l'oggetto del contratto di  know how, 
poiché il valore economico e l'interesse delle parti permangono 
fin tanto che gli insegnamenti comunicati restino non accessibili 
ai terzi o non diventino di dominio pubblico. Occorre precisare 
che  l'obbligo  di  riservatezza  e  di  non  comunicazione  deve 
essere espressamente pattuito nel contratto. ll contratto di know 
how deve essere descritto in forma appropriata e caratterizzato 
da clausole che ne definiscono portata ed effetti24.
Nella  redazione  del  contratto,  assume  rilievo  fondamentale 
l'impegno delle parti di precisare il contenuto delle prestazioni e 
Garzantine, 6 ss.
23 Si veda in particolare ASCARELLI,  Teoria della concorrenza e dei beni  
immateriali, 567 ss.
24 ll  contratto  di  know  how non  è  un  contratto  di  durata.  Secondo 
l'orientamento prevalente in dottrina esso si configura come un contratto 
ad esecuzione istantanea e ad effetti obbligatori. Esso richiede la forma 
scritta ad probationem.
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le modalità di esecuzione. L'onere della segretezza per ciò che 
è comunicato costituisce, in molti casi, elemento importante per 
la finalità ed essenza del contratto. Vengono impiegate clausole 
che impongono obblighi  e  cautele,  perché il  licenziatario  non 
divulghi  a  terzi  le  conoscenze  ricevute,  anche  riguardo  alla 
durata degli obblighi previsti dal contratto ed al termine finale ad 
esso apposto; è questo un problema di particolare delicatezza, 
poiché  talvolta  è  previsto  che  alcuni  effetti  relativi  alla  non 
comunicabilità  permangano  per  un  certo  periodo  dopo  la 
cessazione  dell'accordo  ,  imponendo  la  c.d.  restituzione,  o 
meglio, il divieto per il licenziatario di continuare nell'impiego del 
know how e  di  divulgarlo  dopo  la  scadenza  dell'accordo.  Si 
ritiene che tali clausole trovino un limite nel fatto che le notizie 
restino oggettivamente segrete, vale a dire che esse non siano 
deducibili dalla mera osservazione del prodotto, o fino a che i 
dati comunicati non siano divenuti di dominio pubblico, o fintanto 
che  il  segreto  sia  necessario  per  la  tutela  del  diritto  del 
licenziante25.
3.1 Contratto di licenza di know how
Nel caso in cui il titolare desideri soltanto concedere a terzi il 
diritto  d'uso  temporaneo  ed  esclusivo  del  proprio  know  how, 
25 Vd.  SORDELLI,  voce  “know  how”,  in  Enciclopedia  del  diritto,  Le 
Garzantine, 7 ss.
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mantenendone la proprietà, l'opzione che può essere percorsa è 
quella  del  contratto  di  licenza  di  know  how.  Stipulando  un 
contratto  di  licenza,  infatti,  il  detentore del  diritto  (licenziante) 
resta titolare del diritto, limitandosi ad attribuire al licenziatario i 
diritti di godimento e sfruttamento economico dello stesso, nei 
limiti contrattualmente pattuiti. La pienezza del proprio diritto di 
esclusiva, pertanto, risulta compressa.
L'obbligo  corrispondente  a  quello  del  licenziante  consiste 
nell'impegno  del  licenziatario  a  versare  un  corrispettivo  per 
quanto  ricevuto,  sotto  forma  di  una  somma  fissa  di  denaro, 
pagata  una tantum per i diritti acquisiti (lump-sum) o di importi 
versati in proporzione al fatturato (royalties)26.
Il licenziatario non deve divulgare il  know how comunicatogli e 
ciò anche dopo la scadenza dell'accordo; non deve sfruttare il 
know how dopo la scadenza dell'accordo e per tutto il tempo in 
cui  il  know  how è  ancora  segreto.  Non  è  invece  ammesso 
vietare al licenziatario di continuare l'uso del know how dopo la 
scadenza,  qualora  esso  sia  divenuto  di  pubblico  dominio.  Il 
licenziatario ha ancora l'obbligo di non concedere sublicenze o 
di non cedere la licenza; l'obbligo, nell'eventualità che il  know 
how diventi  di  pubblico  dominio  per  ragioni  non imputabili  al 
licenziante,  di  continuare  a  versare  per  tutta  la  durata 
26 Cfr. F. GALGANO, op. cit., 707 ss.
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dell'accordo il canone liberamente pattuito nelle modalità e nei 
termini  previsti,  ma  con  riserva  di  risarcimento  dei  danni 
nell'eventualità che il  know how diventi di pubblico dominio, in 
seguito  a  violazioni  contrattuali  del  licenziante;  l'obbligo  di 
segnalare  al  licenziante  i  casi  di  appropriazione  indebita  del 
know how.
Il contratto, inoltre, deve contenere clausole relative al modo di 
sfruttamento del know how o riguardanti le possibili applicazioni 
tecniche  degli  insegnamenti  forniti:  l'obbligo  tra  le  parti  di 
comunicarsi le esperienze acquisite nel corso del contratto o di 
concedersi  licenze  per  i  nuovi  miglioramenti;  l'obbligo  di 
rispettare  le  norme  di  qualità  imposte  dal  concedente  e  di 
approvvigionarsi presso quest'ultimo; l'obbligo per il licenziatario 
di  contrassegnare  il  prodotto  con  nomi  o  segni  distintivi  del 
concedente e soprattutto la clausola di esclusiva e di limitazione 
del  territorio  di  fabbricazione  o  di  commercializzazione  del 
prodotto.
Il licenziante, da parte sua è obbligato a non autorizzare altre 
imprese  ad  utilizzare  la  tecnologia  concessa  nel  territorio  di 
concessione della licenza, comprendente l'insieme del mercato 
comune  o  una  parte  di  esso;  non  utilizzare  egli  stesso  la 
tecnologia  concessa  in  licenza,  nel  territorio  ove  la  licenza 
stessa è stata concessa;  non può richiedere il  pagamento  di 
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royalties per  la  fabbricazione di  prodotti  non brevettati,  o  per 
beni  o servizi  che non sono né interamente,  né parzialmente 
ottenuti mediante la tecnologia sotto licenza; non può richiedere 
il  pagamento  per  l'uso  di  un  know how divenuto  di  dominio 
pubblico per causa imputabile al licenziante o ad un'impresa ad 
esso collegata27.
Ai  fini  negoziali,  rileva  che  il  contenuto,  frutto  dell'attività 
dell'impresa,  sia di  portata economica quantificabile e che,  in 
virtù di un obbligo pattizio, tale contenuto possa essere portato 
riservatamente a conoscenza di un altro imprenditore, il quale 
ha interesse a conoscerlo e ad applicarlo per sé, risparmiando 
così tempo ed investimenti e traendone prontamente gli effetti; 
occorre  inoltre  che  le  esperienze  comunicate  siano,  se  non 
proprio segrete in senso assoluto, quanto meno non conosciute 
o  non  facilmente  accessibili  da  altri.  Ciò  giustifica  la 
controprestazione  costituita  dal  pagamento  di  una  somma di 
denaro, per il trasferimento o la licenza di know how28.
27 Cfr. Art. 4 Regolamento (CE) n. 772/2004.
28 Vd. L. BRAGOLI,  Il trasferimento di tecnologia ed il contratto di licenza, 
disponibile su www.filodiritto.com.
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4 Obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente
Il  codice  civile  prevede  una  disposizione  che  rafforza 
ulteriormente la  tutela  del  segreto aziendale.  Si  tratta  dell'art. 
2105 c.c. (“Obbligo di fedeltà”) il quale stabilisce:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio  
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie  
attinenti  all'organizzazione  e  ai  metodi  di  produzione  
dell'impresa,  o  farne  uso  in  modo  da  poter  recare  ad  essa  
pregiudizio”.
L'evidente scarto tra la rubrica, riferita ad un generale obbligo di 
fedeltà,  ed il  suo contenuto,  volto,  invece, ad indicare precisi 
comportamenti omissivi a carico del lavoratore, ha sollevato un 
ampio dibattito dottrinale, intorno alla configurabilità o meno di 
un autonomo obbligo di fedeltà in capo al prestatore di lavoro. 
Nel ricercarne il fondamento, gli interpreti si sono così divisi tra 
chi  ha  limitato  l'obbligo  ai  vincoli  di  non  concorrenza  e  di 
riservatezza  espressamente  contemplati  dalla  norma,  sì  da 
considerare il  termine fedeltà come riassuntivo di essi29 e chi, 
invece,  ne  ha  esteso  la  portata  ricomprendendo  anche 
comportamenti  diversi  dalle  condotte  omissive  ivi 
29 Vd.  in  particolare  G.  F.  MANCINI,  La  responsabilità  contrattuale  del  
prestatore di lavoro, 126 ss.; C. SMURAGLIA, La persona del prestatore  
nel rapporto di lavoro, 292 ss.
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specificamente indicate30.
Secondo  una  prima  ricostruzione31,  “la  fedeltà  al  pari  della  
subordinazione, costituisce un modo di essere dell'obbligazione  
di  lavorare”32.  In  base a tale  orientamento,  l'attività  lavorativa 
deve  consistere  non  tanto  in  un  comportamento  diligente, 
quanto in un comportamento subordinato e fedele. Nell'oggetto 
dell'obbligazione  è  così  ricondotto  tanto  il  comportamento 
dovuto, quanto il risultato atteso, che consiste nell'interesse del 
datore di lavoro al coordinamento dell'attività lavorativa, in vista 
del  risultato  ulteriore  dell'organizzazione  di  lavoro  nel  suo 
complesso considerata.
Diverso è l'orientamento di  chi  nell'escludere la riconducibilità 
degli obblighi di non concorrenza e di riservatezza nell'ambito 
del dovere di collaborazione ne sancisce, però, un necessario 
collegamento33.  L'obbligo  di  fedeltà  è  configurato  come  un 
effetto essenziale dell'instaurazione del rapporto di  lavoro che 
comporta  l'impegno  del  prestatore  a  collaborare  nell'impresa, 
non potendo operare contro la stessa, facendole concorrenza.
30 Cfr. A. BOSCATI, in AA. VV., Contratto di lavoro e organizzazione, 961.
31 Vd. M. PERSIANI, in AA. VV.,  Contratto di lavoro e organizzazione, 221 
ss.
32 Vd. M. PERSIANI, op. cit., 248.
33 Vd. in particolare F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, 
197.
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4.1 Orientamenti giurisprudenziali
Se  in  dottrina  le  posizioni  espresse  sono  molteplici,  la 
giurisprudenza  “rifiuta in modo costante, anche se talora solo  
tralatizio,  una  nozione  ristretta  dell'obbligo  di  fedeltà”34 e  ne 
afferma un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 
c.c.,  in ragione della necessaria integrazione con altri  principi 
che connotano la prestazione lavorativa. Tale nozione, dunque, 
ricomprende  non  solo  i  comportamenti  espressamente  vietati 
dalla  norma,  ma  tutti  quelli  che,  per  loro  natura,  sono  in 
contrasto o incoerenti con i doveri connessi all'inserimento del 
lavoratore  nella  struttura  e  nell'organizzazione  dell'impresa,  o 
che creano situazioni di conflitto anche potenziale con le finalità 
e gli interessi dell'impresa stessa o che sono comunque idonei a 
ledere il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro35.
La  dilatazione  dell'obbligo  di  fedeltà  non  è  stata,  peraltro, 
univocamente  argomentata  dalle  varie  pronunce  che  hanno 
richiamato indifferentemente, e nello stesso tempo, nozioni non 
omogenee  quali  quelle  della  collaborazione,  subordinazione, 
fiducia, lealtà e, negli ultimi anni, con sempre più significativa 
frequenza, quella di  correttezza e buona fede nell'esecuzione 
34 Così  espressamente  M.  G.  MATTAROLO,  Obbligo  di  fedeltà  del  
prestatore di lavoro, 15.
35 Così espressamente Cass., 1 Giugno 1988, n. 3719, in  Riv. it. dir. lav., 
1988, 978; Cass., 16 Gennaio 2001, n. 519, in  Riv. giur. lav., 2002, 73; 
Cass. 10 Dicembre 2008, n. 29008, in Riv. it. dir. lav., 2009, 918.
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del  contratto36. Come rilevato  in  dottrina,  in  giurisprudenza si 
continua a parlare di obbligo di fedeltà come un equivalente dei 
più generici principi di correttezza e buona fede, che si pongono 
come doverosi per qualsiasi debitore ex art. 1176 c.c. I concetti 
di fedeltà e di  fiducia risultano così uniti  in un circolo vizioso, 
dove l'obbligo di fedeltà è violato ogni volta che i comportamenti 
del  lavoratore  risultino  idonei  a  compromettere  il  vincolo 
fiduciario, il quale, d'altra parte, è usato come indice di rilevanza 
della fedeltà stessa. In tale prospettiva, il contenuto dell'obbligo 
di fedeltà si identifica, in sostanza, con un dovere di condotta, a 
carico del lavoratore, conforme alla fiducia che il datore di lavoro 
deve poter riporre nella persona del prestatore di lavoro. 
Presupposto  essenziale  di  operatività  dell'obbligo  di  fedeltà, 
disciplinato  dall'art.  2105 c.c.,  è  la  esistenza e la  validità  del 
rapporto di lavoro, talché non può configurarsi violazione della 
norma,  laddove  i  comportamenti  denunziati  siano  stati  tenuti 
dopo la cessazione del rapporto.
Il  momento  iniziale  dell'obbligo  di  fedeltà  deve  essere 
individuato nella  stipulazione del  contratto  di  lavoro anche se 
l'attività  in  concorrenza  era  preesistente  alla  stipulazione  del 
36 Secondo P. TULLINI, Su di una nozione “allargata” di fedeltà, in Riv. it. dir.  
lav., 1988, 992  “il combinato disposto dell'art. 2105 e degli artt. 1175 e  
1375 c.c., consente ai giudici di disattendere la ristretta nozione di fedeltà  
che emerge dal dettato normativo configurando l'esistenza di un dovere  
inteso in senso ampio idoneo a ricomprendere in sé tutte le ipotesi e le  
fattispecie che sono state definite “extratestuali” di fedeltà”.
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contratto. L'obbligo di fedeltà permane anche durante i periodi di 
sospensione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa della 
sospensione  e  la  sua  durata,  nonché,  a  maggior  ragione, 
durante la fruizione delle pause, dei permessi e del periodo di 
ferie37.
Una questione peculiare attiene alla posizione del prestatore di 
lavoro che, licenziato, chieda l'applicazione della tutela reale e, 
dunque,  la  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro.  Secondo  la 
giurisprudenza i comportamenti dallo stesso posti in essere nel 
periodo  intermedio  tra  il  licenziamento  e  l'ordine  di 
reintegrazione  possono  avere  rilievo  sotto  il  profilo 
dell'eventuale violazione dell'obbligo di fedeltà.
Si  ha  una  duplice  tutela:  da  un  lato,  si  vieta  tout  court la 
divulgazione di notizie relative a particolari sistemi organizzativi 
ed a determinate soluzioni tecniche di cui il dipendente possa 
aver  avuto  conoscenza  nel  corso  del  rapporto,  in  modo  da 
impedirne  la  conoscenza  a  terzi;  dall'altro  lato,  si  pone  uno 
specifico divieto al dipendente stesso di utilizzare direttamente 
le notizie di cui sia venuto a conoscenza, per trarne profitto ai 
danni  del  datore  di  lavoro.  E'  stato  osservato come il  divieto 
riguardi tutte le notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa o 
ai  suoi  metodi di  produzione, a prescindere dal  loro carattere 
37 Vd. A. BOSCATI, op. cit., 971 s.
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riservato38.
4.2 Orientamenti dottrinali
Un primo orientamento ritiene che la divulgazione di notizie sia 
lecita,  sulla  base  di  una  mera  valutazione  comparatistica  di 
meritevolezza tra l'interesse al segreto e quello alla circolazione 
dell'informazione39. 
Un secondo orientamento non ravvisa alcun limite,  qualora si 
tratti di agire per tutelare la sicurezza al  lavoro40. Secondo tale 
ricostruzione, gli  interessi, non solo considerati genericamente 
preminenti dalla Carta Costituzionale, ma anche costituenti un 
preciso limite all'attività economica, pur tutelata,  del  datore di 
lavoro, devono prevalere su quello patrimoniale di quest'ultimo, 
tutelato dall'art.2105 c.c.
Infine, un terzo orientamento sostiene che l'obbligo al silenzio 
venga meno solo quando la sua osservanza possa essere per il 
dipendente fonte di responsabilità nei confronti dei terzi41.
38 Vd. A. BOSCATI, op. cit., 996.
39 E' di questa opinione P. ICHINO che, in Diritto alla riservatezza e diritto al  
segreto  nel  rapporto  di  lavoro,  146  ss.,  afferma  che  l'esigenza  di 
salvaguardare  i  diritti  dei  terzi  può  costituire  giustificato  motivo  di 
rivelazione di una notizia segretata.
40 Vd. A. BOSCATI, op. cit., 999.
41 M. G. MATTAROLO, op. cit., 195.
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4.3 Diritto al segreto e diritto di difesa a confronto, 
alla luce delle pronunce giurisprudenziali
La valutazione della giurisprudenza, in merito alla sottrazione ed 
alla riproduzione in giudizio di documenti aziendali da parte del 
prestatore di  lavoro,  ha subito  una precisa evoluzione,  che è 
giunta a comparare il diritto al segreto del datore di lavoro, con il 
diritto  del  lavoratore  ad  esercitare  il  proprio  diritto  di  difesa, 
differenziando, però, l'ipotesi in cui i  documenti siano o meno 
nella materiale disponibilità del prestatore.
Un  primo  e  più  risalente  orientamento  ha  ricondotto  la 
sottrazione di documenti aziendali e la successiva produzione in 
giudizio,  ancorché si  trattasse di  documenti  nella  disponibilità 
del  lavoratore,  alla  violazione  dell'obbligo  di  riservatezza 
disciplinato  dall'art.  2105  c.c.,  tale  da  comportare  l'inevitabile 
lesione  dell'elemento  fiduciario  ed  idonea  ad  integrare  gli 
estremi  della  giusta  causa  o  del  giustificato  motivo  di 
licenziamento.  Si  è  ritenuto  che  il  contrasto  fra  il  diritto  del 
dipendente  alla  tutela  giurisdizionale  e  quello  del  datore  di 
lavoro  alla  riservatezza  non  potesse  essere  risolto 
unilateralmente dal  lavoratore, ma dovesse essere valutato in 
sede giudiziaria, in cui il datore di lavoro, a fronte dell'eventuale 
ordine di ispezione o di esibizione impartito dal giudice, poteva 
resistere a tale comando, esponendosi alle conseguenze che il 
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giudice poteva trarre42.
Il più recente orientamento43 ha riconosciuto la prevalenza del 
diritto alla difesa, rispetto alle esigenze di segretezza di dati in 
possesso di enti privati o pubblici, esprimendo, però, l'esigenza 
di  distinguere  tra  la  produzione  in  giudizio  di  documenti,  da 
considerare  di  per  sé  lecita  e  l'impossessamento  di  detti 
documenti, le cui modalità devono essere in concreto verificate.
La  giurisprudenza,  partendo  dalla  diffusa  lettura  allargata 
dell'art. 2105 c.c., ne ha evidenziato la natura di norma elastica 
ed  è  giunta  così  ad  evidenziare  l'esigenza  di  specificarne  i 
contenuti  in  sede  applicativa,  avendo  riguardo  ai  principi 
generali  dell'ordinamento.  Così  operando,  ha  suggerito  una 
nuova  chiave  interpretativa  della  norma  riferita  non  solo  alla 
posizione del datore di lavoro, ma volta a considerare anche la 
posizione  del  prestatore  ed  i  suoi  diritti,  in  una  logica  di 
bilanciamento di contrapposti interessi. Ciò ha portato a ritenere 
che il diritto di difesa del prestatore di lavoro prevalga sul diritto 
alla riservatezza del datore. Tale ricostruzione è stata criticata 
42 Cfr.  Cass.,  29  Giugno  1981,  n.  4229,  in  Foro  it.,  1982,  secondo  cui 
l'impossessamento  da  parte  del  dipendente  di  documenti  appartenenti 
all'azienda,  onde  esibirli  in  giudizio,  determina  per  l'imprenditore  un 
pregiudizio che va ravvisato nell'attentato agli archivi aziendali e integra il 
grave inadempimento da parte del lavoratore, per violazione dell'elemento 
della fiducia.
43 Vd. Cass., 4 Maggio 2002, n. 6420, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 525, 
ove  il  dipendente  lamentando  la  lesione  della  propria  immagine 
professionale  produceva,  a  sostegno  della  domanda,  fotocopie  di 
documenti aziendali riferiti ai clienti.
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da una parte della dottrina. Le obiezioni  formulate sono state 
fondamentalmente  due.  In  primo  luogo,  nel  condividere  la 
prevalenza  del  diritto  di  difesa  sull'obbligo  di  fedeltà,  si  è 
evidenziata  la  necessità  di  una  valutazione  concreta  per 
verificare  se  il  diritto  di  difesa  possa  essere  effettivamente 
esercitato soltanto sacrificando l'obbligo di fedeltà. In secondo 
luogo, si è ritenuto che non sia scontato che la riproduzione di 
documenti  configuri  un'ipotesi  meno  grave  della  sottrazione, 
poiché  anche  nella  seconda  ipotesi  si  possono  integrare  gli 
estremi del  reato di  furto,  anche se nell'ipotesi  di  furto d'uso, 
caratterizzata dall'intenzione dell'autore materiale di fare un uso 
momentaneo della cosa rubata e di restituirla immediatamente 
al soggetto spossessatone44.
La  produzione in  giudizio  di  documenti  riservati  da  parte  del 
lavoratore deve essere ascritta all'uso e non alla divulgazione, 
sicché  il  comportamento  è  illegittimo  solo  se  sussiste  il 
pregiudizio per il datore. Il rilievo meramente endoprocessuale 
assunto  dal  comportamento  di  produzione  dei  documenti 
impedisce di  ravvisare il  richiesto  pregiudizio.  Il  discorso non 
muterebbe  neppure  se  si  intendesse  accogliere  una  nozione 
44 Per  le  critiche  mosse  a  tale  impostazione,  si  veda  in  particolare,  A. 
NICCOLAI,  Uso  processuale  di  documenti  riservati.  Diritto  di  difesa,  
obbligo di riservatezza e potere di recesso, in Mass. giur. lav., 2002, 551, 
secondo cui il lavoratore potrebbe raggiungere il medesimo risultato della 
produzione  in  giudizio  di  documenti  aziendali,  utilizzando  le  opzioni 
processuali  di cui agli  artt.  118 c.p.c. (ordine di ispezione di persone e 
cose) e 210 c.p.c. (ordine di esibizione alla parte o al terzo).
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lata di fedeltà.
Laddove  le  modalità  di  appropriazione  della  documentazione 
aziendale  siano  illecite,  come  ad  esempio  nel  caso  di 
sottrazione  di  documenti  che  non  siano  nella  propria 
disponibilità,  in  quanto,  per  ipotesi,  siano  di  formazione 
temporalmente  successiva  alla  presenza  del  lavoratore  sul 
luogo di lavoro, la sanzione espulsiva può risultare legittima. Nel 
caso  in  cui,  invece,  le  modalità  siano  lecite,  in  quanto  i 
documenti  siano  in  possesso  del  dipendente,  in  ragione  del 
proprio ufficio, e siano stati acquisiti durante lo svolgimento del 
rapporto il provvedimento espulsivo non appare legittimo.
La responsabilità del lavoratore non può essere in alcun modo 
esclusa o ridotta, in ragione della mancata predisposizione da 
parte del datore di lavoro di adeguati sistemi di controllo interno 
sull'operato dei propri dipendenti. Per l'operatività del concorso 
di  colpa,  l'art.  1227  c.c.  presuppone  la  conoscenza  del  fatto 
potenzialmente pregiudizievole da parte del danneggiato45. Ciò 
significherebbe  la  stessa  inesistenza  dell'inadempimento. 
L'azione risarcitoria non può essere esercitata, nel caso in cui il 
datore  di  lavoro,  nel  corso  del  rapporto,  abbia  tollerato  il 
comportamento vietato dal prestatore di lavoro, non esercitando 
il  potere  disciplinare.  Il  comportamento  del  datore  di  lavoro, 
45 Così espressamente Cass., 9 Novembre 2009, n. 23726, disponibile su 
www.massimario.it.
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infatti,  costituisce prova inequivoca della  sua acquiescenza e 
rinuncia all'esercizio di un diritto. Non diversa è la conclusione 
se  si  qualifica  l'azione  del  datore  di  lavoro  come  extra 
contrattuale,  difettando,  proprio  per  la  tolleranza  datoriale,  il 
profilo del danno ingiusto.
5 Il patto di non concorrenza
La  norma  di  cui  all'art.  2105  c.c.,  che  sancisce  l'obbligo  di 
fedeltà  del  prestatore  di  lavoro  durante  l'esecuzione  del 
rapporto, sub specie di obbligo di non divulgare notizie attinenti 
all'organizzazione  ed  ai  metodi  di  produzione  dell'impresa, 
andrebbe,  in  linea di  principio,  coordinata  col  successivo  art. 
2125 c.c., che consente all'imprenditore di stipulare un patto di 
non concorrenza col  dipendente, per il  tempo successivo alla 
cessazione del  rapporto.  Sembrerebbe,  quindi,  che il  sistema 
normativo codicistico consenta la tutelabilità in sede civile del 
segreto  di  impresa  soltanto  quando  il  dipendente  assuma 
espressamente l'obbligo di riservatezza, per il tempo successivo 
alla cessazione del rapporto di lavoro, tramite un patto di non 
concorrenza, nei limiti stabiliti dall'art. 2125 c.c.46. “Tuttavia, che 
l'obbligo di rispetto del segreto di impresa (know how) da parte 
del dipendente non venga meno con la cessazione del rapporto 
46 Cfr. P. ICHINO, op. cit., 221 ss.
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di lavoro, deve ritenersi oggi pacifico, alla luce dell'art. 98 c.p.i., 
almeno  tutte  le  volte  in  cui  l'ex dipendente  abbia  intrapreso 
un'attività  concorrente  con quella  svolta  dal  suo  ex datore  di 
lavoro.”47
Il  patto  di  non  concorrenza  è  un  contratto  a  prestazioni 
corrispettive e a titolo oneroso, con il quale il datore di lavoro si 
obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro, in 
cambio  dell'impegno  di  quest'ultimo  a  non  svolgere  attività 
concorrenziale  per  il  tempo  successivo  alla  cessazione  del 
rapporto48.
La norma si  ricollega all'interesse dell'imprenditore a che l'ex 
dipendente non utilizzi i segreti e le notizie apprese durante il 
rapporto,  in  modo  da  proteggere  il  proprio  patrimonio 
immateriale,  costituito  sia  da elementi  interni  all'azienda quali 
l'organizzazione amministrativa e tecnica, i processi di lavoro, il 
know how aziendale, che da elementi esterni quali la clientela e 
l'avviamento.
Il patto di non concorrenza si può concretizzare in un accordo, 
sottoscrivibile al  momento della conclusione del  contratto,  nel 
corso dell'esecuzione del rapporto ed anche successivamente 
alla sua estinzione quando “sia stipulato in sede di definizione di  
47 F. SCAGLIONE, in AA. VV., Diritto privato del mercato, 366.
48 Cfr. U. OLIVA, in AA. VV.,  La tutela del know how. Diritto industriale, del  
lavoro, penale e responsabilità civile, 155.
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un conflitto  di  interessi  ancora  pendente,  relativo al  precorso  
rapporto”49.
Innanzi tutto, il patto di non concorrenza deve, a pena di nullità, 
risultare  da  atto  scritto,  non  essendo  sufficiente  per  la  sua 
validità  la  semplice  manifestazione  di  volontà  del  datore  di 
lavoro e del  lavoratore,  espressa oralmente o anche per fatti 
concludenti.  Naturalmente  anche  ai  fini  probatori,  dato  il 
carattere  costitutivo  della  forma  scritta,  non  sarà  possibile 
dimostrare l'esistenza della pattuizione, in assenza di una sua 
stipulazione per iscritto. Il  legislatore esige la forma scritta  ad 
substantiam e questo particolare rigore formale si giustifica con 
l'intenzione di cautelare maggiormente il lavoratore che stipula 
un accordo che ne limita per il futuro l'attività professionale50.
L'orientamento oggi prevalente, muovendo dalla lettera dell'art. 
2125  c.c.,  ritiene  che  l'accordo  abbracci,  sia  la  generica 
convenzione  di  non  concorrenza,  sia  gli  elementi  essenziali 
previsti per la validità del patto, quali la fissazione dei limiti di  
oggetto  e  di  luogo  e  la  determinazione  del  corrispettivo51. 
Soltanto  una  puntuale  definizione  scritta  dei  limiti,  ed  in 
particolare di quello di oggetto e di luogo è idonea a permettere 
di  verificare  che  l'accordo  delle  parti  non  abbia  comportato 
49 Vd. Cass., Sez. Un., 10 Aprile 1965, n. 630, in Il Foro Italiano, 1020.
50 Cfr. A. BOSCATI, op. cit., 1021 s.
51 Vd. Cass.,  2 Ottobre 1958,  n.  3064,  in  Dir.  lav.,  1958,  426; Cass.,  21 
Aprile 1966, n. 1027, in Mass. giur. lav., 1967, 191.
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un'eccessiva  compressione  delle  possibilità  lavorative  del 
prestatore.
Quanto ai limiti di tempo, il secondo comma dell'art. 2125 c.c. 
stabilisce che il patto non possa avere una durata eccedente i 
cinque anni,  se stipulato con un dirigente ed eccedente i  tre 
anni, negli altri  casi.  L'eventuale maggiore durata è ridotta  ex 
lege ai limiti massimi legali.
Per  quanto concerne l'oggetto,  nel  silenzio dell'art.  2125 c.c., 
sembrerebbe  possibile  considerare  quale  oggetto  del  patto 
qualunque attività  esercitata dall'ex dipendente in seguito alla 
cessazione  del  contratto.  Un'interpretazione  di  tale  ampiezza 
potrebbe  comportare  per  l'ex dipendente  l'impossibilità  di 
svolgere qualsivoglia attività lavorativa e si porrebbe in contrasto 
con  la  ratio  stessa  della  norma,  che  è  invece  quella  di 
consentire  al  lavoratore  di  esplicare  la  sua  concreta 
professionalità  e  di  assicurarsi  un  guadagno  idoneo  alle 
esigenze di vita, dopo la cessazione del precedente rapporto di 
lavoro52.
La giurisprudenza ha così affermato la nullità del patto, qualora 
la professionalità del lavoratore sia compressa al punto tale da 
privarlo  di  qualunque  potenzialità  reddituale.  Talvolta,  per 
52 Cass.  4 Aprile 2006, n.  7835, in  Mass. giur.  lav.,  2007, 562; Cass.  10 
Settembre 2003, n. 13282, in Mass. giur. lav., 2004, 94; Trib. Milano, ord. 
22 Ottobre 2003, in Riv. crit. dir. lav., 2004, 123.
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valutare  tale  requisito,  i  giudici  hanno  fatto  riferimento  alla 
formazione  professionale  del  lavoratore53,  talaltra  la 
giurisprudenza ha affermato che il patto di non concorrenza può 
riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con 
quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole 
mansioni svolte nel corso del rapporto, purché la sua ampiezza 
non  sia  tale  da  precludere  al  lavoratore  ogni  possibilità  di 
reperire una nuova occupazione54.
Può  tuttavia  essere  considerato  nullo  il  patto  che  preveda, 
senza ulteriori  elementi  di  specificazione, il  divieto di  prestare 
attività  per  aziende  operanti  nello  stesso  settore  dell'impresa 
datrice di lavoro55.
Un ulteriore elemento che deve essere precisamente individuato 
nel  patto,  pena  la  nullità  dello  stesso,  è  la  sua  limitazione 
geografica56.
La congruità del limite territoriale va valutata insieme all'oggetto, 
53 Cass.  3  Dicembre 2001,  n.  15253,  in  Notiziario  Giur.  Lav.,  2002,  243; 
Cass.  2  Maggio  2000,  n.  5477,  in  NGL,  2000,  492; contra  Cass.  24 
Agosto 1990, n. 8641, in NGL, 1990, 470 secondo cui la validità del patto 
va stabilita in concreto, cioè con diretto riferimento al suo contenuto e non 
alle capacità professionali del lavoratore.
54 Cass.  3  Dicembre  2001,  n.  15253,  in  NGL,  2002,  243;  Cass.  26 
Novembre 1994, n. 10062, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 582; C. App. Milano 
17 Marzo 2006, in  Lavoro e giur., 2006, 1138; Trib. Ravenna 24 Marzo 
2005, in Lavoro e giur., 2006, 169; Trib. Milano 31 Luglio 2003, in Lavoro 
e giur., 2004, 403; Trib. Torino 23 Settembre 1997, in Lavoro e giur., 1998, 
697.
55 Pret. Milano, 13 Gennaio 1999, in Orient. giur. lav., 1999, 162.
56 Cfr. Trib. Ravenna 24 Marzo 2005, in  Lavoro e giur., 2006, 169, che ha 
ritenuto  nullo  un  patto  di  non  concorrenza  esteso  indefinitamente  sia 
all'Italia che all'estero.
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tenendo conto del fatto che tanto più è ampio l'oggetto del patto, 
tanto più sarebbe opportuno circoscriverne l'operatività soltanto 
ad alcune zone o,  quantomeno,  prevedere  un compenso più 
elevato,  proporzionale  al  maggior  sacrificio  del  lavoratore.  A 
fronte del sacrificio richiesto al lavoratore, l'art. 2125 c.c. impone 
alle  parti  il  pagamento  di  un  corrispettivo,  lasciando 
all'autonomia  privata  la  determinazione  dell'entità  e  delle 
modalità di corresponsione. Il corrispettivo deve essere congruo 
in relazione al vincolo di  oggetto,  di  territorio e di  durata che 
gravano  sul  lavoratore.  Non  vi  potrà  essere,  dunque,  un 
compenso  di  carattere  meramente  simbolico,  iniquo  o 
sproporzionato57, ma dovrà tener conto del sacrificio imposto al 
lavoratore,  della  sua  retribuzione,  del  livello  professionale 
raggiunto,  dei  minori  guadagni  che  questi  potrà  realizzare  e 
delle eventuali maggiori spese che il lavoratore dovrà sostenere, 
per  modificare  il  luogo  di  lavoro  o  per  acquisire  una  nuova 
professionalità58. Il compenso potrà essere erogato sia in corso 
di rapporto, sia alla cessazione dello stesso, in quanto la norma 
non  pone  particolari  vincoli  alle  parti.  Una  parte  della 
giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che violi il disposto dell'art. 
2125  c.c.  la  previsione  del  pagamento  del  corrispettivo,  in 
57 Cass. 14 Maggio 1998, n. 4891, in RIDL, 1999, II, 72.
58 Trib.  Milano  11  Settembre  2004,  in  Riv.  crit.  dir.  lav.,  2004,  941;  Trib. 
Milano 22 Ottobre 2003, in  Riv. crit. dir. lav., 2004, 123; Pret. Prato 18 
Luglio 1991, in Tosc. lav. giur., 1992, 23.
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costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in  quanto  tale  modalità  di 
pagamento  introduce  una  variabile  legata  alla  durata  del 
rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento di 
aleatorietà  ed  indeterminatezza,  tale  da  non  consentire  al 
lavoratore di valutare il costo del proprio sacrificio59. Altra parte 
della giurisprudenza ha, invece, ritenuto legittimo il pagamento 
del  corrispettivo  in  costanza  di  rapporto;  un  corrispettivo 
crescente,  in  proporzione  alla  durata  del  rapporto, 
risponderebbe  meglio  alle  esigenze  delle  parti,  poiché  "la 
maggiore permanenza in un determinato settore merceologico  
comporta la maggiore specializzazione del lavoratore, rendendo  
più difficile la collocazione nel mercato del lavoro in un settore  
diverso e che,  viceversa,  tali  difficoltà non incontra chi  abbia  
svolto un breve periodo di lavoro presso un datore di lavoro che,  
dopo  aver  consentito  comunque  l'apprendimento  di  nozioni  
tecniche, non possa fruire del lavoro di tale dipendente, perché  
in breve tempo dimissionario”60.
Nel  caso  in  cui,  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  il 
lavoratore violi il patto di non concorrenza, il datore di lavoro ha 
a disposizione alcuni rimedi. Può, infatti, risolvere il patto di non 
concorrenza  per  inadempimento,  chiedere  la  restituzione  del 
corrispettivo pagato ed il risarcimento dei danni subiti, a causa 
59 Trib. Milano, 11 Settembre 2004, in Riv. crit. dir. Lav., 2004, 941.
60 Trib. Milano 27 Gennaio 2007, in Riv. crit. dir. lav., 2007, 822.
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dell'attività svolta dall'ex dipendente. Il datore di lavoro sceglierà 
questa  strada,  quando  non  sarà  più  interessato  ad  ottenere 
l'adempimento del patto di non concorrenza. Se, invece, vuole 
richiedere  l'adempimento  del  patto,  può  iniziare  la  procedura 
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere un'inibitoria che 
vieti  al  lavoratore  di  continuare  a  svolgere  l'attività 
concorrenziale.  Questa  iniziativa  non  pregiudica  il  diritto  del 
datore di lavoro ad ottenere comunque, nel successivo giudizio 
ordinario, il  risarcimento dei danni derivati  dalla violazione del 
patto di non concorrenza61.
6 Distinzione fra nozioni personali del lavoratore e 
segreti aziendali
Quando si  parla di  sottrazione di segreti,  bisogna considerare 
anche la libertà del singolo lavoratore di accettare occasioni di 
lavoro migliori e, in tali  ipotesi, individuare le informazioni che 
non rientrino in quelle secretate e che lui stesso può utilizzare, 
in  quanto facenti  parte  del  proprio  bagaglio  tecnico,  che si  è 
formato  nel  corso  degli  anni.  Non  si  può  pensare  che  un 
soggetto che cambi lavoro e vada alle dipendenze di un altro 
possa resettare tutto ciò che ha imparato nella prima posizione 
lavorativa.  Si  deve  applicare  un'interpretazione  restrittiva  di 
61 Cfr. U. OLIVA, op. cit., 181 ss.
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informazione secretata e ritenere circolabili  ed utilizzabili  tutte 
quelle  altre  notizie  e  dati  che entrano a far  parte  del  proprio 
know how personale , del proprio bagaglio professionale, che il 
lavoratore  può  mettere  a  disposizione  del  nuovo  datore  di 
lavoro,  o  del  nuovo  soggetto  presso  cui  presta  consulenza, 
senza incorrere nel rischio di essere coinvolto in un concorso di 
colpa  nell'atto  di  concorrenza  sleale  dell'imprenditore 
avversario62.
6.1 Notizie soggettive ed oggettive
E' necessario dare conto di una distinzione usualmente operata, 
con  riferimento  alle  informazioni  protette  dal  dovere  di 
riservatezza, di cui all'art. 2105 c.c., tra notizie c.d. soggettive, 
ossia tutte quelle cognizioni che vanno ad arricchire il patrimonio 
di  professionalità  e  conoscenze  del  lavoratore  e  notizie  c.d. 
oggettive,  appartenenti,  invece,  al  patrimonio  immateriale 
dell'impresa63. Secondo  questa  distinzione,  mentre  le  prime 
notizie possono essere utilizzate liberamente dal lavoratore, le 
notizie  di  stretta  “proprietà”  dell'impresa  risultano,  invece, 
coperte  dal  riserbo imposto dall'art.  2105 c.c.,  in  costanza di 
rapporto  e  potenzialmente  non  divulgabili  nemmeno  dopo  la 
62 Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, op. cit., 119 s.
63 Cfr.  L.  R.  SANSEVERINO,  Obbligo  di  fedeltà  e  concorrenza  del  
lavoratore, 189.
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cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo di tale distinzione 
appare evidente: si vuole evitare un eccessivo ingessamento del 
lavoratore, soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, 
evitando che il perdurare di un obbligo al riserbo, di fatto, vada a 
limitare  l'estrinsecazione  della  professionalità  acquisita  dal 
lavoratore, al punto tale da configurare una sorta di obbligo di 
non concorrenza per il lavoratore, con effetti analoghi a quelli di 
un patto di non concorrenza, senza, peraltro, le garanzie e le 
restrizioni che l'art. 2125 c.c. impone.
La  distinzione  tra  bagaglio  personale  ed  aziendale,  benché 
diffusa  tra  gli  interpreti,  non  è  appagante64. In  primo  luogo, 
perché, in molti  casi,  distinguere tra l'una e l'altra categoria è 
tutt'altro  che  semplice.  Basti  pensare  ad  una  determinata 
tecnica di lavoro appresa lavorando presso una certa impresa, o 
ancora ai nominativi dei clienti, magari direttamente procacciati 
all'impresa dal dipendente. In tali ipotesi, è difficile ritenere che 
le  suddette  informazioni  non  siano  incluse  nel  bagaglio  di 
conoscenze e professionalità del dipendente; è, però, altrettanto 
difficile  ammettere  che  le  stesse  possano  essere,  tanto  in 
costanza, quanto successivamente alla cessazione del rapporto 
di  lavoro,  liberamente  divulgate  od  utilizzate  dal  lavoratore, 
64 Cfr. E. MENEGATTI,  I limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato, 
154.
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sebbene possano farsi rientrare nel suo bagaglio personale di 
cognizioni.
In secondo luogo, lo scopo che si intende perseguire, attraverso 
la  distinzione  tra  notizie  soggettive  ed  oggettive,  appare 
tranquillamente  realizzabile  evitando  questa  incerta,  se  non 
addirittura impossibile, catalogazione65. L'obbligo di riservatezza, 
coerentemente  alle  esigenze  di  protezione  del  mercato 
concorrenziale, può riguardare tutte e sole le notizie rientranti tra 
le informazioni afferenti all'area dell'organizzazione dell'impresa 
e delle sue tecniche di produzione, che se divulgate od utilizzate 
sono suscettibili di causare un danno alla posizione dell'impresa 
sul mercato. Al contrario, ogni informazione che esula da tale 
ambito  potrà  essere  liberamente  utilizzata  dal  prestatore, 
pertinente o meno al suo bagaglio personale e professionale di 
cognizioni. In buona sintesi, è la categoria stessa di bagaglio di 
nozioni  personali  che  non  appare  utile  ed  individuabile66.  Si 
pensi,  ad esempio, alle tecniche lavorative apprese durante il 
rapporto di lavoro, da ritenersi “segrete” in quanto non note alla 
concorrenza e, comunque, non facilmente ricavabili. E' difficile 
negare  che  tale  tecnica  rientri  nei  metodi  di  produzione 
dell'impresa ed è altrettanto difficile sostenere che la stessa non 
65 Cfr. M. G. MATTAROLO, op. cit., 167.
66 Cfr. E. MENEGATTI, op. cit., 155.
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sia  oggetto  del  dovere  di  riservatezza.  Se  divulgata  dal 
lavoratore, infatti, potenzialmente potrebbe cagionare un danno 
alla  posizione  dell'impresa  sul  mercato,  a  vantaggio  delle 
concorrenti.  Pertanto,  il  fatto  che  tale  tecnica  lavorativa  sia 
entrata a far parte del patrimonio di cognizioni professionali del 
lavoratore  è  del  tutto  irrilevante  ai  fini  dell'obbligo  di 
riservatezza: rimane comunque un'informazione riservata e mai 
potrà, fintanto che è coperta dal segreto, essere divulgata od 
utilizzata  presso  la  concorrenza,  anche  una  volta  cessato  il 
rapporto di lavoro67.
Un'interpretazione  diversa  da  quella  appena  esposta,  volta  a 
configurare notizie  afferenti  all'organizzazione ed ai  metodi  di 
produzione dell'impresa comunque utilizzabili, in quanto notizie 
c.d. soggettive, si pone in netto contrasto tanto con la lettera, 
quanto con la delineata ratio dell'art. 2105 c.c. 
Nulla  impedisce  che  il  bagaglio  di  tecnica  e  capacità 
professionali, acquisito privo di connotati di segretezza, possa 
essere utilizzato presso la concorrenza (ovviamente al termine 
del rapporto di lavoro).
Identico ragionamento pare anche valere per il caso dei clienti e 
dei  fornitori  acquisiti  da un lavoratore presso l'azienda da cui 
67 Vd. M. G. MATTAROLO, op. cit., 168 ss.
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dipende.  Le  informazioni  circa  i  rapporti  contrattuali  posti  in 
essere con i clienti e con i fornitori ed i loro nominativi paiono 
rientrare a pieno titolo nel patrimonio immateriale aziendale e, 
quindi, nell'organizzazione dell'azienda stessa. Come tali, sono 
da  ritenersi  coperte  dall'obbligo  al  riserbo  da  parte  del 
lavoratore, tanto in costanza di rapporto di lavoro, quanto dopo 
la sua cessazione68.
Nella  prassi  accade  molto  spesso  che  il  dipendente  di 
un'azienda, una volta cessato il rapporto di lavoro, utilizzi dati ed 
informazioni del precedente datore di lavoro, come ad esempio 
l'elenco  dei  clienti  e  dei  fornitori,  per  fornirli  ad  un'impresa 
concorrente o per avviare una propria attività economica. 
Il  tema non  è  di  facile  soluzione,  poiché  se  da  un  lato  vi  è 
l'innegabile esigenza di tutelare il segreto aziendale, dall'altro vi 
è l'altrettanto innegabile esigenza di assicurare all'ex dipendente 
o collaboratore la  disponibilità  del  bagaglio  di  conoscenze ed 
esperienze da lui maturate durante lo svolgimento del rapporto 
di  lavoro  e  che  costituiscono  un  suo  arricchimento 
professionale.  Sia  le  numerose  pronunce  in  materia,  sia  la 
dottrina hanno cercato di  individuare la linea di  confine tra la 
conoscenza  aziendale  inviolabile,  e  dunque  una  conoscenza 
oggettiva  di  titolarità  dell'impresa,  ed  il  bagaglio  culturale  e 
68 Cfr. E. MENEGATTI, op. cit., 156 s.
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professionale  dell'ex  dipendente,  ossia  le  conoscenze 
soggettive acquisite nel corso del rapporto di lavoro, integranti 
un  patrimonio  conoscitivo  personale.  In  argomento,  si  è 
sostenuto  che,  per  rilevare  come  fattispecie  illecita  ai  sensi 
dell'art.  2598  c.c.,  la  sottrazione  dovrà  comunque  riguardare 
informazioni  che  presentino  una  forte  caratterizzazione  di 
riservatezza,  anche  se  non  necessariamente  con  le 
caratteristiche dell'art. 98 c.p.i.69.
6.2 Pronunce giurisprudenziali
Tra le numerose pronunce sul  tema, si  segnala anzitutto una 
decisione  della  Corte  di  legittimità  che  ha  stabilito  che 
“l'evoluzione  professionale  del  lavoratore,  che  dipenda  da  
conoscenze  acquisite  nel  corso  ed  a  causa  del  rapporto  di  
lavoro, possa essere da lui  legittimamente utilizzata anche in  
successivi rapporti di lavoro, alle dipendenze di altri imprenditori  
o in proprio. Nel momento in cui l'ex dipendente utilizza in modo  
concorrenziale  la  professionalità  così  acquisita,  si  rendono  
applicabili  le  regole  di  correttezza  professionale  e,  per  tale  
profilo, la linea di confine della correttezza può individuarsi nel  
divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio  
vantaggio  i  valori  aziendali  di  imprese  preesistenti  ed  in  
69 Vd. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 116.
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particolare  di  quelle  di  provenienza.  Riguardo  a  quest'ultima  
ipotesi,  andrà  precisato  che  non  può  considerarsi  illecita  
l'utilizzazione  del  valore  aziendale  esclusivamente  costituito  
dalle  capacità  professionali  dello  stesso  ex  dipendente  non  
distinguibili dalla sua persona”70.
Nella  giurisprudenza  di  merito  si  veda ancora  una pronuncia 
della Sezione distaccata di Carpi, del Tribunale di Modena, che 
ha operato una distinzione tra quelle che sono, da un lato le 
“capacità  professionali  che  il  dipendente  abbia  acquisito  o  
migliorato  nel  corso  del  suo  pregresso  rapporto  di  lavoro,  
costituenti  suo esclusivo patrimonio professionale liberamente  
utilizzabile” e  quelle  che costituiscono invece  “le  conoscenze 
specifiche inerenti all'ambito riservato dell'altrui impresa”71.
Un'altra pronuncia del Tribunale di  Roma ha stabilito che non 
può  vietarsi  al  lavoratore  di  utilizzare  le  esperienze  e  le 
cognizioni  tecniche  acquisite  a  causa  del  lavoro  svolto, 
costituenti suo esclusivo patrimonio professionale, o anche  “le 
informazioni  riguardanti  la  politica  commerciale,  ove  non  
qualificabili  come  segrete,  in  difetto  di  specifici  sistemi  di  
protezione  attuati  dalla  titolare  di  tali  informazioni,  o  come  
70 Cass. Civ., Sez. I, 11 Ottobre 2002, n. 14479, in Giur. ann. dir. Ind., 2002, 
4477.
71 Trib. Carpi, Sez. distaccata di Modena, 20 Aprile 2005, in  Giur. ann. dir.  
ind., 2005, 4873.
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riservate,  trattandosi  di  dati  acquisibili  da  chiunque  operi  nel  
settore con un'ordinaria indagine di  mercato, cosicché la loro  
utilizzazione non integra gli estremi di concorrenza parassitaria  
contraria ai principi di correttezza professionale e quindi illecita  
ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.”72
Con  riferimento  allo  sviamento  di  clientela,  posto  in  essere 
utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, 
acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue 
dipendenze, si è ritenuta configurabile “la concorrenza sleale ai  
sensi  dell'art.  2598,  n.  3,  c.c.  ove  quelle  notizie,  ancorché  
normalmente accessibili ai dipendenti, per loro natura siano da  
considerarsi come riservate, in quanto non destinate ad essere  
divulgate al di fuori dell'azienda”73 e si è precisato come ricorra 
un'ipotesi di concorrenza sleale quando “l'offerta di prestazioni o  
prodotti al cliente di una società da parte dell'ex dipendente di  
quest'ultima  sia  stata  modulata  sulle  esigenze  del  cliente,  
apprese durante il rapporto di lavoro, ovvero sia stata basata su  
una tecnica al  ribasso, per la conoscenza dei  prezzi  praticati  
dall'ex datore di lavoro”74. Più di recente, in senso analogo, si è 
pronunciato  il  Tribunale  di  Bologna,  il  quale  ha  stabilito  che 
“l'illecito sviamento della clientela che integra la fattispecie della  
72 Trib. Roma, 12 Marzo 2003, in Giur. ann. dir. Ind., 2003, 4554.
73 Cass. Civ., Sez. I, 30 Maggio 2007, n. 12681, in Giur. ann. dir. ind., 2007, 
5071.
74 Trib. Verona, 5 Marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1960.
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concorrenza sleale, vietata ex art. 2598, n. 3, c.c., si concretizza  
anche nel  caso in  cui  si  faccia  uso di  notizie  conosciute nel  
corso  del  precedente  rapporto  di  lavoro,  trattandosi  di  dati  
riservati al patrimonio conoscitivo della società datrice di lavoro  
e  non  anche  al  bagaglio  professionale  dell'ex  dipendente”75. 
Sempre  sullo  stesso  tema  è  stato  evidenziato  come  l'ex 
dipendente,  ancorché  non  vincolato  da  un  patto  di  non 
concorrenza, e l'impresa concorrente che lo assume debbano 
“operare  correttamente” e  come  da  ciò  consegua,  atteso  il 
disposto dell'art. 2598 c.c., n. 3, che l'ex dipendente  “non può 
utilizzare a favore del nuovo datore di lavoro le informazioni o  
conoscenze che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze  
professionali  (e  che,  pur  non  assumendo  i  caratteri  della  
segretezza  di  cui  all'art.  98  c.p.i.,  sono  interne  all'azienda  di  
provenienza  e  non  sono  suscettibili  di  divulgazione  e  di  
utilizzazione al di  fuori  dell'azienda stessa)”,  e che il  secondo 
datore di  lavoro, a vantaggio del  quale viene operato l'illecito 
travaso  delle  informazioni  riservate  “risponde  in  solido  con  il  
predetto ex dipendente dei danni cagionati”76.
75 Trib. Bologna, 7 Giugno 2010, in Banche Dati Utet Giuridica.
76 Trib. Torino, 2 Luglio 2009, in Banche Dati Utet Giuridica.
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6.3 Informazioni aziendali inviolabili e background 
del lavoratore: linea di confine
Assai  rilevante  e  dirimente  diviene  la  questione  relativa  allo 
stabilire  una  linea  di  demarcazione  tra  quelle  che  sono  le 
informazioni  che  l'ex dipendente  "possiede",  perché  divenute 
ormai parte della sua esperienza professionale, in ragione delle 
mansioni, svolte presso l'ex datore di lavoro, e che lo qualificano 
(da esso liberamente utilizzabili  a  favore  del  nuovo datore di 
lavoro) e le informazioni che, invece, sono segrete e, in quanto 
tali,  di  titolarità dell'ex datore di  lavoro che restano in capo a 
quest'ultimo e che non possono essere utilizzate dal lavoratore. 
La distinzione non è semplice77.
Si  è  ritenuto  che  “hanno  carattere  riservato  gli  elenchi  
contenenti, oltre ai nominativi di tutti i clienti e dei fornitori di una  
società,  anche  l'indicazione  dei  volumi  di  affari  che  ciascun  
fornitore ha con essa”78
Costante è inoltre il riconoscimento della riservatezza, e quindi 
della  proteggibilità,  delle  informazioni  relative  ai  clienti, 
considerate  risorse  fondamentali  dell'impresa.  Non  solo  gli 
elenchi  dei  clienti  e  la  loro  ubicazione,  ma anche  le  relative 
condizioni  contrattuali  sono  informazioni  riservate  e  ciò 
77 Cfr. B. CARTELLA,  Osservazioni in tema di storno e violazione di know  
how, in Riv. Dir. Ind., 2011, 3, 145.
78 App. Bologna, 5 Giugno 1993, in GADI, 3062.
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nonostante  che  i  dati  dei  clienti  siano  raggiungibili 
dall'imprenditore  concorrente,  attraverso  idonee  ricerche  ed 
indagini  di  mercato.  La  motivazione  si  basa  sulla 
considerazione, invero intuitiva, per cui un conto è “la necessità  
di  contattare  ex  novo  ipotetici  ed  eventuali  clienti,  altro  è  la  
possibilità  di  disporre  di  un  elenco  preciso  di  soggetti  già  
utilizzatori del prodotto analogo a quello offerto, dei quali sono  
note le esigenze e le potenzialità di acquisto”79. Per loro natura, 
le  liste  dei  clienti  non  possono  essere  altro  che  know  how 
dell'impresa,  e  non  del  singolo  lavoratore,  che  non  avrebbe 
alcun  interesse  autonomo  ad  acquisirle  o  sfruttarle,  se  non 
nell'ambito  di  altra  posizione  di  dipendenza  di  un'impresa 
concorrente.
In una decisione più recente si è ritenuto che rientrasse nella 
previsione dell'art. 98 c.p.i. l'illegittima appropriazione “della lista 
completa dei clienti con relative anagrafiche e dati sensibili, dei  
prezzi  praticati  agli  stessi,  dei  dati  relativi  ai  fornitori,  dei  
preventivi consegnati nelle trattative in corso.”80.
Più  sfumata  è  invece  la  questione  della  segretezza  delle 
informazioni  relative  ai  fornitori.  Certamente  anche  in  questo 
caso  sarà  determinante  la  fattispecie  concreta,  posto  che  il 
79 Trib. Verona, 4 Maggio 1996, in GADI, 3485.
80 Trib.  Perugia,  Sez.  distaccata  di  Foligno,  23  Gennaio  2008,  in  GADI, 
5623.
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ricorso ai medesimi fornitori di macchinari e di moduli da parte 
del concorrente può ritenersi lecito, in assenza di un'intrinseca 
riservatezza  di  quelle  informazioni,  mentre  l'acquisizione 
dell'elenco  dei  fornitori  correntemente  utilizzati,  al  fine  di 
conoscere  anche  con  quali  tipi  di  materiali  la  società 
concorrente opera, costituisce illegittimo sfruttamento del know 
how altrui81.
Infine  di  un  qualche  interesse  appare  la  questione  della 
riservatezza  e  conseguente  tutelabilità  della  documentazione, 
relativa alla certificazione di  qualità UNI EN ISO 900182.  Si  è 
affermato  che  “il  manuale  che  descrive  il  funzionamento,  le  
tecniche, i  sistemi di  controllo e le finalità del sistema qualità  
(…) l'individuazione dell'iter relativo alle procedure burocratiche  
e tecniche da attivare nei più diversi processi aziendali (studio  
della fattibilità degli  ordini  e delle offerte, codifica dei disegni,  
brevettazione dei prodotti, modalità di valutazione dei fornitori,  
modalità  e  fasi  di  produzione  con  descrizione  macchine  e  
prodotti) infine tutti i moduli utilizzati dall'azienda descrivono, per  
intero, metodi di produzione, tecniche operative, commerciali e  
burocratiche e cioè il cuore del know how dell'impresa”83.
E'  sicuramente  di  indubbio  interesse  riportare  l'orientamento 
81 Cfr. M. BONA, op. cit., 21.
82 Tale certificazione attesta che un prodotto, un processo o un servizio è 
conforme ad una specifica norma o documento normativo.
83 Trib. Mantova, ord. 12 Luglio 2002, in Giur. it., 2003, I, 304 ss.
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della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 16744/2008, si 
è pronunciata sul caso di sottrazione di alcuni files, contenenti 
l'archivio  informatico,  costituito  dall'elenco  dei  clienti, 
illegittimamente  sottratto  da  un  ex  dipendente  e  messo  a 
disposizione  di  imprese  concorrenti84. La  Suprema  Corte  ha, 
infatti, affermato che tale comportamento non è di per sé illecito, 
in  quanto “le  notizie  che  si  assumono  sottratte  e  quindi  
indebitamente utilizzate sono note o facilmente accessibili agli  
esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno  
valore  economico”  .  A dire  della  Corte,  nella  fattispecie  in 
esame, l'archivio informatico controverso non è qualificabile in 
termini  di  esperienza  aziendale,  per  il  fatto  che  si  tratta 
unicamente  di  una  rubrica  normativa  corredata  da  estremi 
identificativi  e  perciò  stesso  non  meritevole  della  tutela 
accordata  dall'art.  134  c.p.i.  Al  contrario,  la  dottrina 
maggioritaria85 ritiene che il  fatto contestato costituisca, di  per 
sé, violazione dell'art. 134, in quanto la fattispecie de quo rientra 
in quelle contemplate dall'art. 98 c.p.i. Per la dottrina, il valore 
delle singole informazioni riveste un quid aggiuntivo, per il fatto 
che  la  loro  particolare  combinazione  è  tale  da  formare  un 
84 Cass.  Civ.,  Sez.  I,  ord.  19  giugno  2008,  n.  16744,  pubblicato  in 
Informatica giuridica, 2009.
85 Vd.  in  particolare,  FLORIDIA,  Violazione  di  norme  pubblicistiche  e  
concorrenza sleale, in Il Dir. Ind., 1995, 257; P. MARCHETTI, Il paradigma 
della  correttezza  professionale nella giurisprudenza di  un ventennio,  in 
Riv. Dir. Ind., 1966, II, 181.
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patrimonio  di  per  sé  unico.  Tali  informazioni  assurgerebbero, 
infatti, a patrimonio conoscitivo dell'azienda, per il solo fatto che 
vanno ad integrare ed a migliorare lo sfruttamento delle capacità 
produttive e di business all'interno dell'impresa, costituendo un 
asset suscettibile di considerevole valutazione economica, che 
permette  al  titolare  di  poter  disporre  di  un  vero  e  proprio 
vantaggio  competitivo.  L'elaborazione  delle  informazioni 
garantisce, infatti, l'acquisizione di un valore aggiuntivo, rispetto 
ai singoli elementi che la  compongono86. Nel caso di specie, i 
singoli  elementi  di  una  mailing list possono essere facilmente 
accessibili  agli  operatori  del  settore,  ma,  di  certo,  non il  loro 
insieme  che  è  il  frutto  di  un  lavoro  certosino,  ideato  per 
rappresentare qualcosa di nuovo e di originale.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte non ha tenuto conto del 
fatto che i dati sottratti costituiscono per l'impresa concorrente 
un enorme vantaggio  competitivo,  nel  senso che le  vengono 
forniti  non solo il  recapito postale dell'azienda cliente (  che a 
detta  della  Cassazione  rappresenterebbe  un  dato  facilmente 
accessibile),  ma  anche  l'indirizzo  di  posta  elettronica  ed  il 
numero  telefonico  dei  responsabili  di  quell'azienda.  Tali 
informazioni  non  sono  facilmente  accessibili,  né  si  possono 
valutare alla stessa stregua di un Elenco delle Pagine Gialle, dal 
86 Vd. FLORIDIA, op. cit., 309.
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momento che contengono informazioni particolarmente sensibili, 
frutto di anni di lavoro, che il concorrente acquisisce quando ne 
viene  in  possesso.  Se,  quindi,  ictu  oculi,  sembra  del  tutto 
evidente  che  il  comportamento  posto  in  essere  dall'ex 
dipendente  rappresenti  un  atto  di  concorrenza  sleale,  per  la 
Cassazione,  invece,  tale  prova  richiederebbe  una  condotta 
continuata nel tempo.
Ad  una  giurisprudenza  così  oscillante  si  può  porre  rimedio, 
attraverso l'introduzione, nei contratti di lavoro o negli accordi di 
collaborazione,  di  specifiche  clausole  che  individuino  con 
estrema chiarezza le informazioni oggetto di segreto aziendale.
114
CAPITOLO QUARTO
PROFILI PROCESSUALI
Sommario:  1. Tutela reale o  tertium genus?- 2. Misure cautelari: l'inibitoria.- 
3.  (Segue):  descrizione e sequestro.-  4.  Provvedimenti  definitivi:  inibitoria, 
opportuni  provvedimenti  e  risarcimento  del  danno.-  5.  Tutela  penale  del 
segreto aziendale. Cenni.
1 Tutela reale o tertium genus?
Gli istituti processuali che ci accingiamo a trattare nel seguente 
capitolo, per quanto siano rimedi generici, in quanto applicabili a 
qualsiasi  illecito  concorrenziale,  saranno  esaminati  da  una 
prospettiva  funzionale  all'indagine  avviata.  L'interesse  ad 
analizzarli risiede nel fatto che, pur generali, si trovano a doversi 
adeguare alle caratteristiche assolutamente peculiari di questo 
specifico illecito. Basti pensare al sequestro di un'informazione 
aziendale, che è un bene immateriale.
Un punto di  partenza ineludibile è costituito dall'art.  1 c.p.i.,  il 
quale  cita  espressamente,  nell'ambito  dei  diritti  di  proprietà 
industriale,  le  informazioni  aziendali  segrete.  Deve,  quindi, 
ritenersi che, ad oggi, il know how debba qualificarsi come diritto 
di  proprietà  industriale,  non  titolato1.  La  qualifica  dei  segreti 
d'impresa  come  diritti  di  proprietà  industriale  ha  come 
importante  conseguenza  quella  di  estendere  ad  essi  tutto 
l'apparato  degli  strumenti  di  tutela  giurisdizionale,  disciplinato 
1 Cfr. M. BONA, op. cit., 25 ss.
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nel Capo III del c.p.i.
Antecedentemente alla novella del 2010, il giudizio di disvalore 
attribuito  alla  condotta  di  chi  si  fosse  appropriato  dell'altrui 
segreto aziendale e ne facesse utilizzo, ovvero lo divulgasse, 
era  così  ancorato  ai  requisiti  tipici  della  concorrenza  sleale, 
anzitutto di natura soggettiva (dovendo ricorrere un rapporto di 
concorrenza  tra  imprenditori),  tanto  da  creare  incertezze 
applicative sulle  violazioni  commesse da chi  concorrente non 
era, in primis gli ex dipendenti2 Ciò che il Codice della Proprietà 
Industriale ha, invece, attuato è una sostanziale parificazione, 
nella disciplina sostanziale, ma anche nei rimedi e nelle regole 
processuali,  dei  diritti  di  privativa tradizionali  e c.d.  titolati,  (lo 
sono quei diritti  che si  acquisiscono mediante brevettazione o 
registrazione)  con  quelli  non  titolati,  privi  di  riconoscimento 
statuale, ma, non per questo, privi di tutela legale.
In  uno  dei  primi  interventi  giurisprudenziali  sul  tema,  si  è 
affermato  che  <<l'eliminazione,  nella  nuova  formulazione  
contenuta negli artt. 98 e 99 c.p.i. (rispetto al precedente art. 6  
bis l.i., abrogato) dell'inciso “in modo contrario alla correttezza  
professionale” consente di ritenere che il codice abbia attribuito  
tutela assoluta e reale alle informazioni riservate che presentino  
i caratteri di cui all'art. 98 c.p.i.3>>.
2 Cfr. A. CAMUSSO, op. cit., 283.
3 Vd. Trib. Bologna, 4 Luglio 2008, in GADI, 5298.
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Potrebbe apparire che la spinta innovativa degli  artt.  98 e 99 
c.p.i. abbia subito una frenata con la novella del 2010, laddove 
la precisazione contenuta nell'art. 99 (“Ferma la disciplina della  
concorrenza  sleale,  il  legittimo detentore  delle  informazioni  e  
delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha il diritto di vietare  
ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare, a terzi od  
utilizzare,  in  modo  abusivo,  tali  informazioni  ed  esperienze,  
salvo  il  caso  in  cui  esse  siano  state  conseguite  in  modo  
indipendente dal terzo”)  è apparsa delimitare l'ampiezza della 
tutela, anche oltre l'apporto di un correttivo che negli intenti del 
legislatore appariva necessitato dall'esigenza di adeguamento ai 
TRIPs4.
E'  lecito  chiedersi,  anzitutto,  se  la  novella  del  2010  abbia 
riproposto  il  tema  della  natura  assoluta  o  relativa  delle 
informazioni  segrete,  o,  semplicemente  e  più  limitatamente, 
quello  dell'ampiezza  della  tutela  e  dei  suoi  meccanismi 
applicativi.
Certamente non si può negare che il legislatore del 2010 abbia 
inteso apportare un correttivo, precisando ex art. 99 c.p.i. che il 
legittimo detentore delle informazioni segrete ne possa impedire 
a terzi  la divulgazione o l'utilizzo,  “in modo abusivo e salvo il  
caso che esse siano state conseguite in modo indipendente dal  
4 Secondo  quanto  indicato  nella  Relazione  illustrativa  del  decreto  n. 
131/2010.
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terzo”5.Non deve, tuttavia, ritenersi che tali precisazioni siano da 
ricondursi, neanche in minima parte, all'originaria impostazione 
fondata  sulla  concorrenza  sleale  e  sul  parametro  della 
contrarietà  alla  correttezza  professionale,  che  il  c.p.i.  ha 
evidentemente  abbandonato  e  che già  la  più  attenta  dottrina 
aveva  da  tempo  messo  in  discussione. Ciò  equivarrebbe  a 
negare l'intero impianto del Codice, oltre a costituire un ostacolo 
al  mantenimento  di  quella  nozione  di  know  how  che  si  è 
faticosamente  raggiunta  negli  ultimi  venti  anni  a  livello 
comunitario, internazionale e nazionale6.
Il  significato della nuova lettera dell'art.  99 c.p.i.  deve essere, 
dunque, collocato non già in un ambito diverso da quello in cui il  
legislatore delegato del 2005 aveva inteso porre le informazioni 
segrete, riconoscendo loro natura sostanzialmente proprietaria, 
quanto, piuttosto, nell'ambito degli strumenti di tutela, anche in 
un'ottica di  salvaguardia  dei  diritti  dei  terzi,  nonché in  chiave 
spiccatamente probatoria.
Appare da condividersi l'autorevole dottrina che ha ritenuto che 
“la circostanza, che si  sia voluto precisare che la tutela delle  
informazioni  riservate  non  può  estendersi  alle  informazioni  
conseguite  indipendentemente  da  terzi,  non  contraddice  di  
sicuro  lo  schema proprietario  della  tutela  stessa,  ma  anzi  lo  
5 Vd. art. 99 C.P.I., così come modificato dal d. lgs. 13 Agosto 2010, n. 131.
6 Cfr. A. CAMUSSO, op. cit., 285.
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rafforza”7.
La  struttura  della  nuova  lettera  dell'art.  99  c.p.i.  rispecchia 
fedelmente lo  schema adottato per  i  diritti  titolati  (“il  legittimo 
detentore  …  ha  il  diritto  di  vietare  ai  terzi  …  salvo  proprio  
consenso”)8 e  si  ritiene  che,  tanto  la  qualificazione  del 
comportamento  sanzionato  (“in  modo  abusivo”),  quanto  la 
clausola di salvezza rispetto alla detenzione delle informazioni 
segrete da parte di altro soggetto che vi sia pervenuto in modo 
indipendente,  non  intacchino  la  pienezza  della  tutela  reale 
conferita  alle  informazioni  segrete.  Muovono  entrambi  nella 
direzione di porre dei limiti all'ampiezza del diritto, qualificando 
in senso soggettivo la violazione. Benché la giurisprudenza non 
abbia avuto modo di pronunciarsi su casi concreti, si può infatti 
ritenere  che non fossero,  così  come oggi,  sanzionabili  atti  di 
utilizzo  di  informazioni  segrete  nella  misura  in  cui  l'asserito 
“contraffattore”9 possa  provare  che  quelle  medesime 
conoscenze  erano  state  da  lui  raggiunte  in  via  del  tutto 
autonoma ed indipendente, ad esempio tramite una procedura 
di  reverse engineering.  L'asserito  contraffattore dovrà provare 
7 Vd.  FLORIDIA,  Dal  codice  del  2005  al  codice  del  2010:  le  ragioni  di  
continuità, in Il Dir. Ind., 1/2011, 7.
8 Identica è la formulazione in materia di diritti di marchio (art. 20 c.p.i.) e di 
brevetto (art. 66 c.p.i.).
9 Il termine è invalso nella pratica dei diritti di privativa, ma se si accoglie la  
tesi, secondo la quale anche il  know how appartiene a questa categoria, 
non  si  vede  la  ragione  per  non  utilizzarlo  anche  in  questa  sede, 
naturalmente in modo neutro e scevro da implicazioni denigratorie.
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che le conoscenze, di cui il concorrente vanta la titolarità quali 
informazioni segrete, sono state da lui ottenute tramite un'attività 
di studio, analisi e prove. In un simile caso, è evidente che verrà 
meno  l'interesse  del  detentore  del  know  how,  tutelato 
dall'ordinamento,  in  quanto  non  vi  è  stata  alcuna  attività 
parassitaria, tesa a risparmiare i costi ed il  tempo connessi e 
necessari all'ottenimento del risultato10.
Qualora, invece, non vi sia la prova che ciò sia concretamente 
avvenuto,  ma  soltanto  la  prova,  per  lo  più  di  natura  logico-
deduttiva,  che  ciò  sarebbe  potuto  avvenire,  in  questo  caso, 
permarrà la tutela del  know how11,  in quanto la possibilità del 
reverse  engineering attiene  all'agevole  accessibilità  delle 
informazioni  segrete,  e,  in  linea  di  massima,  la  necessità  di 
effettuare  determinate  attività,  per  poter  giungere  a  tali 
informazioni,  esclude  che  si  tratti  appunto  di  conoscenze 
facilmente raggiungibili.
Da quanto esposto, può concludersi che le modifiche apportate 
alla  disciplina  dell'art.  99  c.p.i.,  lungi  dal  modificare la  natura 
reale  del  diritto  sulle  informazioni  segrete,  abbiano  più 
semplicemente  introdotto  un  meccanismo di  salvaguardia  dei 
terzi di buona fede.
10 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 654 ss.
11 A questa  conclusione  giunge la  sentenza  della  Corte  App.  Milano,  29 
Novembre 2002, in GADI, 4533.
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Si afferma, dunque,  la tutela reale delle informazioni  segrete, 
seppure con una sfumatura, posta a fondamento di un  tertium 
genus,  che  individua  una  sorta  di  tutela  reale  soggettiva,  in 
quanto essa è pur sempre riferita  all'ambito del  soggetto che 
utilizzi tali informazioni senza il consenso del detentore, e per 
differenziare  la  violazione  di  simili  diritti  dalla  usuale 
contraffazione  di  diritti  di  privativa  titolati.  Rilievo  meramente 
pleonastico  pare  abbia  l'inciso  “in  modo  abusivo”,  che  nulla 
aggiunge  se  non  qualificando  in  termini  di  disvalore 
l'acquisizione delle informazioni segrete al di fuori dei modi leciti. 
Sembra  in  sostanza  che  l'inciso  abbia  la  stessa  funzione 
dell'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., laddove l'essere 
contra  ius richiede  poi  che  la  nozione  sia  concretamente 
declinata a seconda dei casi12.
2 Misure cautelari: l'inibitoria
Il titolare delle informazioni segrete ha, innanzitutto, il diritto di 
reagire in sede giudiziaria, ordinaria e cautelare, contro tutte le 
ipotesi di indebita appropriazione ed utilizzo delle stesse.
Per quanto concerne il  giudice da adire,  in linea generale,  le 
controversie in materia di concorrenza sleale, sono attribuite alla 
competenza  delle  Sezioni  Specializzate,  con  l'eccezione  di 
12 Cfr. A. CAMUSSO, op. cit., p. 289.
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quelle fattispecie “che non interferiscono neppure indirettamente  
con  l'esercizio  dei  diritti  di  proprietà  industriale”  e  che  non 
presentano  “ragioni  di  connessione  anche  impropria” con  le 
materie  di  competenza  delle  Sezioni  Specializzate13. 
Solitamente,  la  concorrenza sleale  ex art.  2598,  n.  3,  c.c.  si 
concreta  in  una  fattispecie  di  concorrenza  sleale  “non 
interferente”,  tuttavia,  per  definire  la  competenza,  andrà 
condotta un'analisi  casistica e concreta, anche tenendo conto 
dei  fatti  allegati  e  degli  elementi  di  diritto  esposti  nella 
prospettazione svolta  dalla  parte.  E'  evidente,  infatti,  che,  se 
viene prospettata una sottrazione di segreti, in relazione ai quali 
si  alleghi  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  all'art.  98  c.p.i., 
indipendentemente  dall'esplicito  riferimento  a  tale  norma,  la 
competenza sarà delle Sezioni Specializzate ed essa attrarrà, 
almeno  per  connessione,  anche  la  violazione  di  informazioni 
non qualificate  che sia  fatta  valere  insieme alla  prima o  che 
emerga nel momento in cui si riscontra l'assenza, in tutto o in 
parte, dei requisiti dell'art. 98 c.p.i., ma non di quelli di cui all'art. 
2598 c.c.14.
Le misure cautelari si emettono in presenza di due condizioni e 
cioè in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il 
13 Cfr. art. 134 c.p.i., comma 1, lett. a.
14 Vd. in particolare C. PASCHI, La tutela concorrenziale per le informazioni  
non qualificate, in Riv. dir. ind., II, 2012, 95.
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primo consiste nella plausibilità della domanda di merito, quindi 
la  misura  potrà  essere  disposta  quando,  ad  una  cognizione 
sommaria,  il  giudice ritenga verosimile l'esistenza del  diritto a 
cautela del quale il ricorrente chiede il provvedimento. Per ciò 
che concerne il  periculum in mora,  il  provvedimento cautelare 
potrà essere pronunciato, quando vi sia il concreto pericolo che 
la  tutela  giurisdizionale venga in  qualche modo vanificata nel 
tempo  occorrente  ad  ottenere  la  decisione  di  merito.  Va 
sottolineato,  al  riguardo,  che  parte  della  dottrina  e  della 
giurisprudenza ritengono che nell'ambito del  diritto industriale, 
quando sussista il fumus boni iuris, il periculum in mora sia in re 
ipsa,  risultando sempre in questa materia assai  complessa la 
corretta quantificazione della tutela per equivalente15.
Anche se formalmente il procedimento cautelare è configurato 
come strumentale rispetto alla definizione della causa di merito, 
sia che venga instaurato prima della causa, e nonostante quindi 
venga  configurato  come  non  autosufficiente,  sempre  più 
frequentemente nella prassi finisce con il definire il contenzioso 
fra  le  parti,  per  il  venir  meno  dell'interesse  di  queste  a 
proseguire  la  causa di  merito  fino  al  suo  esito  finale.  Ciò  in 
quanto l'attore, spesso, non ha interesse ad attendere il tempo 
lungo  occorrente  per  la  cognizione  ordinaria,  se  non  abbia 
15 Cfr. VANZETTI, op. cit., 1406.
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ottenuto  i  provvedimenti  urgenti  richiesti,  ed  il  convenuto,  da 
parte sua,  non ha più interesse a resistere,  una volta  che la 
situazione  si  sia  modificata  per  effetto  del  provvedimento 
urgente concesso. In questo senso, può dirsi che si verifichi una 
progressiva sostituzione della cognizione sommaria, rispetto a 
quella ordinaria.
Prendendo atto di questa tendenza, il legislatore ha sancito che 
il provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della 
sentenza di  merito  beneficia  della  stabilizzazione ove le  parti 
rinuncino alla successiva causa di merito16. Per ottenere questo 
risultato,  è  stato  necessario  derogare  alla  regola  per  cui  il 
provvedimento decade se non è seguito dalla causa di merito e 
questa deroga è ora riportata espressamente nell'art.  132, IV 
co., c.p.i., nel testo emendato dal decreto correttivo n. 131/2010.
Nella materia della proprietà industriale, il provvedimento idoneo 
ad  anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito  è  quello 
dell'inibitoria ed è, perciò, questo il provvedimento cautelare che 
può beneficiare della stabilizzazione, sempreché nessuna delle 
due parti preferisca iniziare la causa di merito.
L'art. 131 c.p.i., che disciplina l'istituto dell'inibitoria, è il frutto di 
una  pluralità  di  interventi  legislativi.  Inizialmente,  è  stato 
16 Cfr.  FLORIDIA,  Diritto  industriale.  Proprietà  intellettuale  e  concorrenza, 
693.
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formulato sulla falsariga degli artt. 63 Legge Marchi e 83 Legge 
Invenzioni ( a loro volta novellati dal d. lgs. 19 Marzo 1996, n. 
198) ed in seguito è stato modificato ed integrato per mezzo del 
d.  lgs.  16  Marzo  2006,  n.  140,  in  attuazione  della  Direttiva 
enforcement (Dir. 2004/48/CE) ed infine ridotto dalla novella del 
2010.
Ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, chi si affermi 
titolare di una privativa industriale può chiedere in via cautelare 
“l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del  
proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto”.
Questa  norma  estende  la  possibilità  di  ottenere  un'inibitoria 
cautelare a tutela degli altri diritti di privativa industriale, anche 
non  titolati  e  prevede  che  l'inibitoria  cautelare  possa  essere 
chiesta e pronunciata non solo nei confronti di  “ogni soggetto i  
cui  servizi  siano  utilizzati  per  violare  un  diritto  di  proprietà  
industriale”17.
Fino  all'intervento  del  legislatore  del  2010,  l'art.  131  recava, 
dopo il primo, tre successivi commi ( da 1-bis  a 1-quater) che 
dettavano  alcune  regole  relative  alla  strumentalità  dei 
provvedimenti cautelari ed alla loro provvisorietà.
I contenuti degli abrogati commi sono stati trasferiti nei commi 2, 
17 Cfr. art. 131, comma 1, c.p.i.
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3 e 4 del successivo art. 132 c.p.i., ritenuto la sede più congrua, 
in  quanto  relativo  a  tutti  i  giudizi  cautelari.  Se,  da  un  lato,  i 
commi 2 e 3 del  nuovo art.  132 c.p.i.  sembrano derogare al 
regime di stabilità dei provvedimenti cautelari, prevedendo che 
“se  il  giudice  nel  rilasciare  il  provvedimento  cautelare  non  
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di  
merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti  
giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi  
rappresentino  un  periodo  più  lungo”,  dall'altro  il  comma  4 
ripropone il regime di stabilità, prevedendo che “le disposizioni  
di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti d'urgenza e  
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”.
Tra i provvedimenti cautelari anticipatori rientrerebbe l'inibitoria 
che, quindi, non perde efficacia, in caso di mancato inizio del 
giudizio di merito.
Il comma 2 dell'art. 131 c.p.i., anch'esso sulla scia di quanto già 
prevedevano gli artt. 63, c. 2, l. m. e 83, c. 2, l. inv., contempla 
infine la possibilità di domandare al giudice di fissare, insieme 
all'inibitoria cautelare, “una somma dovuta per ogni violazione o  
inosservanza  successivamente  constatata  e  per  ogni  ritardo  
nell'esecuzione del  provvedimento”18. Si tratta della cosiddetta 
“penale”,  ossia  una  condanna in  futuro  al  pagamento  di  una 
18 Cfr. art. 131, comma 2, c.p.i.
126
somma da  versare  nel  caso  di  violazione  del  provvedimento 
cautelare. Al riguardo, la dottrina ha sottolineato come il  fatto 
che il legislatore abbia voluto disciplinare nel c.p.i. anche i diritti  
non titolati abbia rafforzato la tutela di questi ultimi, consentendo 
anche per  questi  la pronuncia accessoria di  una penale,  non 
consentita invece dalla disciplina del codice civile relativa alla 
concorrenza  sleale19.  La  funzione  della  penale  è  quella  di 
prevenire  ed  eventualmente  reprimere  la  commissione,  la 
continuazione  e  la  ripetizione  dell'illecito.  E',  infatti,  ormai 
pacifico che la c.d. penale configuri una misura di rafforzamento 
dell'inibitoria  e  non  una  forma  di  liquidazione  anticipata  del 
danno per violazioni future20.
L'inibitoria  cautelare può essere concessa entro alcuni  giorni. 
Solitamente, però, prima di prendere una decisione, il Giudice 
fissa un'udienza per ascoltare le ragioni della controparte. Solo 
in casi di particolare urgenza, o quando la convocazione della 
controparte  potrebbe  pregiudicare  l'attuazione  del 
provvedimento,  il  giudice  procede  inaudita  altera parte.  In  tal 
caso,  il  provvedimento  deve  essere  confermato  in  una 
successiva udienza, in cui le parti espongono in contraddittorio 
le loro difese.
19 Vd. VANZETTI, SIRONI, op. cit., 1408.
20 Sui termini del problema, si veda SPOLIDORO, Le misure di prevenzione  
nel diritto industriale, 128.
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Nei  casi  di  sottrazione  illecita  di  informazioni  aziendali  non 
qualificate,  scopo  dell'inibitoria  sarà  quello  di  conservare  il 
carattere di riservatezza delle informazioni e quello di vietarne 
l'uso  non  autorizzato  ed  avrà  come  oggetto  non  soltanto 
l'utilizzazione  da  parte  del  concorrente  delle  informazioni 
sottratte, ma anche l'eventuale commercializzazione dei prodotti 
realizzati tramite le informazioni illecitamente acquisite21.
In un caso di sottrazione di segreto aziendale, relativo ad un 
procedimento  per  la  realizzazione  di  trasmettitori,  è  stata 
disposta,  in  sede  di  reclamo,  un'inibitoria  temporalmente 
limitata,  che  ha  vietato  ad  una  società  l'immissione  in 
commercio  di  determinati  prodotti  per  due  anni  e  sei  mesi, 
avendo il  Tribunale in  sede cautelare accertato che l'impresa 
destinataria  dell'inibitoria  non  possedeva  le  competenze  per 
realizzare autonomamente i prodotti, che in precedenza aveva 
realizzato,  a  seguito  di  sottrazione  di  segreto  aziendale  del 
concorrente tramite ex dipendenti22. 
La predetta  ordinanza sembra criticabile per diversi  motivi.  In 
primo luogo,  sotto  il  profilo  dell'ampiezza,  dato  che potrebbe 
inibire  anche  condotte  lecite,  come  nel  caso  in  cui  il 
procedimento di fabbricazione del prodotto impiegato dal terzo 
21 Vd.  C.  PASCHI,  La  tutela  concorrenziale  per  le  informazioni  non  
qualificate, in Riv. dir. ind., II, 95.
22 Trib. Orvieto, 4 Luglio 1996, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1996, 3499.
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originasse da un patrimonio di  informazioni  diverso da quello 
sottratto,  od  il  terzo  utilizzasse  un  know how  legittimamente 
acquisito;  secondariamente,  sotto  il  profilo  temporale,  perché 
non  vi  è  alcuna  certezza,  in  merito  al  fatto  che  l'autore 
dell'illecito riesca nei due anni e sei mesi di durata dell'inibitoria 
a sviluppare autonomamente delle conoscenze di pari valore dal 
punto di vista concorrenziale. In tal caso, pertanto, al  termine 
dell'inibitoria,  il  titolare  delle  informazioni  sottratte  avrebbe 
nuovamente  necessità  di  instaurare  una  nuova  azione,  per 
ottenere  protezione.  Il  provvedimento  in  esame,  infatti,  non 
elimina  in  alcun  modo  gli  effetti  dell'illecito,  ma  si  limita  a 
sospenderli.  Inoltre,  si  consideri  anche  che  sviluppare  un 
patrimonio  conoscitivo  comporta  sempre  dei  costi,  mentre 
l'autore  dell'illecito,  terminato  il  periodo  in  cui  l'inibitoria  è 
confinata, non ne affronterebbe nessuno. Esistono, tuttavia, dei 
casi nei quali, adottata in funzione di rimozione degli effetti  ex 
art. 2599 c.c., per rimuovere la posizione di vantaggio temporale 
in  cui  venga  a  trovarsi  l'autore  dell'illecito,  l'applicazione  di 
un'inibitoria temporale potrebbe forse essere funzionale, e sono 
quelli in cui si riesce a stimare in termini oggettivi il vantaggio 
temporale del comportamento illecito. Si pensi, in particolare, al 
caso  in  cui  il  segreto  era  destinato  a  venire  meno,  per  atto 
volontario  del  titolare  ed  il  concorrente,  acquisendolo 
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illecitamente, abbia annullato il vantaggio temporale, oppure al 
caso in cui lo sviluppo di proprie informazioni aziendali non sia 
autonomo  ma  condizionato  e  favorito  dalle  conoscenze 
illecitamente acquisite, oppure ancora quando l'atto scorretto di 
acquisizione miri  ad evitare gli  sforzi  ed i  tempi necessari  ad 
effettuare il reverse engineering di un prodotto già sul mercato23.
Il Tribunale di Verona, in un caso di sottrazione di informazioni 
commerciali  riservate (lista clienti e condizioni contrattuali), ha 
disposto  invece  un'inibitoria  geograficamente  limitata, 
imponendo all'ex dipendente di  non contattare direttamente o 
indirettamente i clienti serviti in costanza del precedente lavoro 
e  quindi  di  non  servire  clienti  in  alcune  zone  territorialmente 
limitate24. Anche in questo caso, il provvedimento sembra troppo 
ampio, assumendo gli effetti di uno sbarramento perpetuo alla 
concorrenza.
L'inibitoria e gli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti 
della  violazione possono essere  anticipati,  in  assenza di  una 
specifica  disposizione  al  riguardo,  dal  provvedimento  di  cui 
all'art. 700 c.p.c. Tenuto conto della tipicità delle misure cautelari 
nell'ambito del diritto industriale, il  provvedimento di cui all'art. 
700  c.p.c.  sarà  utilizzato  solo  in  via  residuale.  E'  esperibile, 
23 Vd. GUGLIELMETTI, in AA. VV., Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, 
134.
24 Trib. Verona, 30 Aprile 1996, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1996, 3484.
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infatti,  nei  soli  casi  in cui  non risultino utilizzabili  altre  misure 
cautelari, a pena di inammissibilità. 
“In via preliminare,  si  ricorda che i  presupposti  necessari  per  
l'emissione di un provvedimento d'urgenza sono:
d) la  mancanza  di  provvedimenti  cautelari  specifici  o  
determinati;
e) l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria;
f) il  fondato motivo di  temere l'insoddisfazione del  diritto,  
minacciato  da  un  pregiudizio  grave  ed  irreparabile,  
durante  il  tempo  occorrente  per  farlo  valere  in  via  
ordinaria”25
La contestuale sussistenza di tali condizioni, lasciata al prudente 
apprezzamento del Giudice, giustifica l'adozione della richiesta 
misura cautelare.
3 (Segue): Descrizione e sequestro
Le modifiche introdotte  dal  d.  lgs.  n.  131/2010,  in  materia  di 
descrizione e sequestro, hanno inteso parzialmente colmare la 
frattura esistente fra i due procedimenti, giusta l'eliminazione di 
ogni e qualsivoglia riferimento alla competenza riservata, quanto 
25 Vd. G. BUFFONE, Art. 700 c.p.c. e la procedura d'urgenza, 82.
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alla  descrizione,  al  Presidente  della  Sezione  Specializzata  in 
materia di  Proprietà Industriale ed Intellettuale. La precedente 
formulazione  di  cui  al  comma  2  dell'art.  128  c.p.i.,  infatti, 
concretizzava un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile. 
Il  precedente  testo,  inoltre,  avendo  introdotto  un  sistema  di 
regolamentazione  completo  ed  autonomo  dell'istituto,  non 
lasciava spazio a diverse interpretazioni.
Nell'art. 56 del d. lgs. 131/2010, che ha sostituito l'art. 129 c.p.i., 
accorpando nella medesima disposizione legislativa descrizione 
e sequestro, vi è un espresso richiamo alle norme del codice di 
procedura  civile  concernenti  i  procedimenti  cautelari,  che 
sembrano  arginare  l'originaria  frattura.  Elemento  di  primaria 
importanza  è,  dunque,  l'assoggettamento  della  disciplina,  in 
materia di descrizione e sequestro, alle comuni disposizioni in 
materia di provvedimenti cautelari26.
L'identità  di  ratio ispiratrice  tra  la  disciplina  dell'istruzione 
preventiva e la tutela cautelare tout court, che è quella di evitare 
che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte 
che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni, è già stata 
sottolineata dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza 
16 Maggio 2008, n. 144.
26 Cfr. C. BACCHINI,  “La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.”, in  Il  
Dir. Ind., 2010, 6, 505.
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Le  novità  processuali  contenute  nella  revisione  del  c.p.i., 
operata dal d. lgs. 13 Agosto 2010, n. 131, tendono a facilitare 
l'ottenimento delle misure di urgenza contro i contraffattori dei 
diritti  di  proprietà industriale e a semplificare e a rendere più 
efficienti e rapide le procedure, pur prevedendo una parità delle 
armi tra chi accusa e chi si difende27. Nell'ambito di tali finalità, si 
pone la riforma dell'istituto della descrizione, con la previsione, 
fra l'altro:
a) della riunificazione della competenza per l'emanazione di 
descrizione,  sequestro  e  inibitoria  in  capo  allo  stesso 
giudice;
b) dell'estensione,  in  materia  di  descrizione (ma anche di 
sequestro),  della  possibilità  di  adottare  provvedimenti 
inaudita altera parte;
c) della  previsione  dell'udienza  di  discussione  per  la 
valutazione  ed  il  riesame  della  descrizione 
(immediatamente  o  successivamente  all'emissione  di 
provvedimento inaudita altera parte);
d) della  possibilità  di  richiedere  congiuntamente, 
eventualmente  l'una  subordinatamente  alle  altre,  le 
misure cautelari di descrizione, sequestro e inibitoria, con 
27 Cfr.  C.  GALLI,  La  riforma  del  Codice  della  Proprietà  Industriale, 
disponibile su www.filodiritto.com.
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l'ulteriore conseguente possibilità di rendere accessibili ai 
difensori  ed  ai  consulenti  delle  parti,  già  nella  fase 
cautelare, i risultati probatori della descrizione.
L'art.  121  c.p.i.,  da  un  lato,  dispensa  l'attore  dall'onere  di 
provare  la  validità  del  suo  titolo  di  proprietà  industriale, 
prevedendo che sia a carico di  chi impugna il  titolo l'onere di 
provare  la  nullità  o  decadenza  del  medesimo,  dall'altro  lato, 
pone a carico del  titolare della  privativa  l'onere  di  provare  la 
contraffazione posta in essere dall'altra parte, pur prevedendo 
una attenuazione di tale onere probatorio, laddove l'attore abbia 
fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande e abbia 
individuato  documenti,  elementi  o  informazioni  detenuti  dalla 
controparte che confermino tali indizi (nel qual caso l'attore può 
ottenere che il giudice disponga l'esibizione dei documenti così 
individuati  o  richieda  le  informazioni  alla  controparte, 
realizzandosi in tal modo la c.d. discovery industriale, che, però, 
non  è  una  misura  cautelare,  ma  solo  un  mezzo  istruttorio 
attuabile unicamente nel giudizio di merito già in corso)28.
La descrizione ed il sequestro sono procedure che permettono 
di accedere presso lo stabilimento del contraffattore e presso 
qualunque altro luogo in cui  il  contraffattore svolga la propria 
28 Cfr.  U.  SCOTTI,  in  AA.  VV., La  riforma  del  codice  della  proprietà  
industriale, 360.
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attività  od  offra  i  suoi  prodotti.  La  descrizione  serve  a 
raccogliere, attraverso l'ufficiale giudiziario, la documentazione 
necessaria a determinare se vi è stata o meno contraffazione29.
La  funzione  probatoria  della  descrizione  ha  comportato 
l'assimilazione della  sua natura a quella  dei  provvedimenti  di 
istruzione  preventiva  ed  è  per  questo  motivo  che,  già 
antecedentemente  al  varo  del  c.p.i.,  l'art.  82  della  ormai 
abrogata  Legge  Invenzioni  e  l'art.  62  della  Legge  Marchi 
avevano espressamente esteso al procedimento di descrizione 
le  norme  del  codice  di  procedura  civile,  concernenti  i 
procedimenti  di  istruzione  preventiva,  mentre,  quanto  al 
sequestro, avevano inserito un espresso riferimento alle norme 
del  codice  di  procedura  civile  concernenti  i  procedimenti  di 
sequestro civile.
Il  sequestro può avere finalità  probatorie,  come, ad esempio, 
acquisire  esemplari  del  prodotto  contraffatto  o  della 
documentazione che attesta la contraffazione o la dimensione 
della stessa, ma può anche servire a togliere al contraffattore gli 
strumenti  della  contraffazione,  come  accade  quando  si 
sequestrano  i  mezzi  attraverso  i  quali  viene  realizzata  la 
29 La documentazione è data, in primo luogo, dal verbale delle operazioni 
che deve descrivere ciò che l'ufficiale giudiziario  riesce a scoprire. La 
legge permette di procedere, inoltre, a mezzo fotografie o altri strumenti di  
riproduzione.
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contraffazione, affidandone la custodia ad un terzo30.
Data la natura della descrizione, il  legislatore aveva introdotto 
dei  correttivi  (all'interno degli  artt.  82 Legge Brevettuale e 62 
Legge Marchi) che avevano sottolineato l'apparentamento della 
descrizione con il sequestro.
In questo senso, le norme di cui agli artt. 669 octies, 669 novies, 
669 undecies e 675 c.p.c. hanno previsto la perdita di efficacia 
del  provvedimento  di  descrizione,  qualora  non  sia  iniziato  il 
processo di merito nel termine indicato dal giudice, o qualora poi 
tale  processo  si  estingua,  o  qualora  la  descrizione  non  sia 
eseguita  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  pronuncia  del 
provvedimento, o qualora non sia versata la cauzione prevista.
Ulteriore  cautela  che  ha  accomunato  la  descrizione  ed  il 
sequestro è stata quella della tutela delle informazioni riservate, 
con  la  previsione  dell'adozione,  da  parte  del  giudice,  delle 
misure idonee a garantire tale tutela.
Con  il  varo  del  c.p.i.,  la  disciplina  della  descrizione  è  stata 
scolpita  nell'art.  128 c.p.i.  che ha proseguito  sulla  strada del 
parziale  allontanamento  del  procedimento  di  descrizione  da 
quelli  di  istruzione preventiva,  venendo dettata  una disciplina 
30 Si veda in particolare SPOLIDORO,  Le procedure d'urgenza del diritto  
industriale: il diritto italiano e l'evoluzione a livello comunitario, in  Atti del 
Convegno, L'invasione dei falsi.
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autonoma,  che  ne  accentuava  la  tipicità  e  la  rendeva  meno 
simile, rispetto al passato, all'accertamento tecnico preventivo31.
3.1 Il riformato art. 129 c.p.i.
La novella introdotta dal d. lgs. 13 Agosto 2010 n. 131 riunifica 
la  descrizione  al  sequestro  (prevedendone  la  trattazione 
congiunta  nel  riformato  art.  129  c.p.i.),  riconducendo  così 
espressamente  la  descrizione  nell'alveo  dei  procedimenti 
cautelari. Il novellato art. 129 c.p.i., infatti, prevede:
 al primo comma, che il  titolare di  un diritto di  proprietà 
industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed 
anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di 
alcuni  o  di  tutti  gli  oggetti  costituenti  violazione  di  tale 
diritto,  nonché  dei  mezzi  adibiti  alla  produzione  dei 
medesimi  e  degli  elementi  di  prova  concernenti  la 
denunciata violazione e la sua entità e che sono adottate 
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni 
riservate;
 al quarto comma, che i procedimenti di descrizione e di 
sequestro  sono,  entrambi,  disciplinati  dalle  norme  del 
codice  di  procedura  civile  concernenti  i  procedimenti 
31 Trib. Torino, 14 Ottobre 2005, in Foro it., 2006, I, 72.
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cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal codice 
e  che,  ai  fini  della  conferma,  modifica  o  revoca  della 
descrizione  e  dell'eventuale  concessione  delle  misure 
cautelari  chieste  unitamente  o  subordinatamente  alla 
descrizione,  il  giudice  fissa  l'udienza  di  discussione, 
tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il 
risultato.
La  disposizione  di  cui  all'art.  129,  comma  4,  c.p.i.,  come 
novellata appare un po' troppo generica laddove richiama per la 
descrizione  ed  il  sequestro  le  norme del  c.p.c.  concernenti  i 
procedimenti  cautelari,  “ma  solo  in  quanto  compatibili  e  non  
derogate dal presente codice”, considerato che al sequestro, nel 
testo previgente dell'art.  129, comma 2, c.p.i., il  procedimento 
cautelare si applicava tout court .
Il  definitivo  distacco  della  descrizione  dai  procedimenti  di 
istruzione preventiva è anche segnato dall'espressa previsione, 
nel novellato art. 128 c.p.i., della possibilità di richiedere nella 
materia  della  proprietà  industriale  l'espletamento  di  una 
consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., e 
dall'ulteriore espressa previsione, nel novellato art. 132 c.p.i., al 
comma  5,  della  possibilità  che  venga  disposta,  in  tutti  i 
procedimenti  cautelari  di  diritto  industriale,  una  consulenza 
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tecnica, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche.
Il sequestro industrialistico è stato via via, dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, assimilato  al  sequestro giudiziario  ex art.  670 
c.p.c. o anche al sequestro penale di cose pertinenti al reato, 
ma, in realtà, ha una  natura sui generis, che lo differenzia sia 
dai sequestri civilistici, sia dalla descrizione.
In  particolare,  da  un  lato,  esso  presenta  (come  il  sequestro 
giudiziario e come la descrizione) una finalità di reperimento e 
conservazione della  prova  della  contraffazione del  prodotto  e 
della  sua provenienza32,  dall'altro  lato,  esso risulta  avere non 
solo natura probatoria, ma anche preventiva, dato che toglie al 
contraffattore la disponibilità dei prodotti e dei mezzi con i quali 
egli  viola  il  diritto  di  proprietà  industriale,  così  evitando  il 
perdurare  della  violazione  e  svolgendo  anche  una  funzione 
preparatoria  alle  future  sanzioni  della  distruzione  dei  beni,  o 
dell'assegnazione degli stessi, in proprietà al titolare del diritto di 
proprietà  industriale33. Il  sequestro industrialistico,  dunque,  ha 
una duplice natura, mirando, attraverso lo spossessamento del 
contraffattore, sia all'apprensione della prova, sia a congelare i 
prodotti  contraffattivi  e  le  macchine  o  gli  impianti  industriali 
adoperati per fabbricarli, impedendone la vendita e l'uso e così 
32 Vd. Trib. Milano, 3 Ottobre 1994, in GADI, 1994, 3153; Trib. Bergamo, 2 
Maggio 1992, in Riv. Dir. Ind., 1993, II, 192.
33 Vd. Trib. Napoli, 5 Maggio 2001, in Dir. Ind., 2002, 31.
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conservando  l'integrità  della  sfera  giuridica  del  ricorrente, 
rispetto alla potenziale propagazione dell'illecito34.
Con  il  Decreto  correttivo,  il  processo  di  omologazione  fra 
descrizione  e  sequestro  è  stato  perfezionato  utilizzando  la 
numerazione  dell'art.  129,  nuovo  testo,  c.p.i.,  per  dettare 
un'unica  disciplina  riguardante  contestualmente  sia  la 
descrizione  come  il  sequestro.  Si  è  confermata,  anzitutto,  la 
prassi di consentire la presentazione alla Sezione specializzata 
di un unico ricorso sia per la descrizione che per il sequestro 
ma, a differenza di prima, si è opportunamente chiarito che il 
sequestro  possa  essere  chiesto  subordinatamente  alla 
descrizione  così  che  questa  possa  fornire  la  prova  della 
violazione  del  diritto  che  legittima  la  concessione  di  un 
sequestro che, a questo punto, non può non essere a scopo di 
inibitoria.  La  norma  è  profondamente  innovativa,  perché 
configura  la  descrizione  non  come  misura  terminativa  del 
relativo  procedimento,  bensì  come  misura  propedeutica  alla 
prosecuzione del procedimento di sequestro, solo al termine del 
quale decorrono i termini per gli ulteriori adempimenti. Dispone, 
infatti, coerentemente l'ultimo comma dell'art. 129, nuovo testo, 
c.p.i.  che  “ai  fini  della  conferma,  modifica  o  revoca  della  
descrizione  e  delle  misure  chieste  unitamente  o  
34 Vd. Cass. civ., Sez. I, 9 Febbraio 2007, n. 2873, in Foro it., 2007.
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subordinatamente alla descrizione, il  giudice fissa l'udienza di  
discussione”35.
La norma dell'art. 130 c.p.i. rubricata “Esecuzione di descrizione  
e sequestro” conferma, accorpandole, tutte le prescrizioni già in 
vigore,  ed  in  particolare  quella  relativa  alla  possibilità  di 
prelevare  campioni,  quella  della  concessione  inaudita  altera  
parte, quella che vieta il  sequestro di oggetti  che figurano nel 
recinto  di  un'esposizione,  quella  relativa  alle  modalità  di 
esecuzione,  quella  relativa  al  termine  di  trenta  giorni  per 
l'esecuzione,  ed  infine  quella  particolarmente  rilevante 
concernente  l'assoggettamento  alle  due  misure  cautelari  di 
oggetti appartenenti a terzi anche non identificati.
Il novellato art. 129 c.p.i., al primo comma, inoltre, ripetendo una 
prescrizione  già  contenuta  nei  previgenti  artt.  128,  quarto 
comma,  per  la  descrizione,  e  129,  primo  comma,  per  il 
sequestro,  stabilisce  che  siano  adottate  (in  materia  di 
descrizione e sequestro) le misure idonee a garantire la tutela 
delle informazioni riservate. In base a tale principio, i materiali 
probatori  sequestrati  e  fotografati  o  fotocopiati  o  prelevati  a 
scopo di analisi in corso di descrizione, se ne sia ravvisabile il 
carattere riservato, dovranno essere assoggettati dal giudice e 
35 Cfr.  P.  AUTERI,  in  AA.  VV.,  Diritto  industriale  proprietà  intellettuale  e 
concorrenza, 698.
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dai suoi ausiliari ad un particolare regime di custodia36.
La  determinazione  concreta  delle  misure  a  tutela  delle 
informazioni  riservate  è  rimessa  all'apprezzamento 
discrezionale  del  giudice.  Oggetto  del  sequestro  cautelare 
potranno essere oltre ai prodotti,  anche i documenti  di natura 
amministrativa,  tecnico-contabile,  o  anche  pubblicitaria,  se 
l'acquisizione di tali documenti in copia sembri utile a provare la 
violazione, ferma restando l'osservanza delle necessarie cautele 
in  ordine alla  tutela  delle  informazioni  riservate,  in  particolare 
quanto ai segreti di natura industriale o commerciale o anche 
quanto  alle  informazioni  di  carattere  più  strettamente 
concorrenziale  (lista  clienti,  fornitori,  distributori).  Tale 
osservanza  può  essere  conseguita  per  esempio  attraverso  il 
mascheramento, nel trarre le copie, dei nominativi indicati nelle 
fatture  sequestrate37. Al fine di evitare la reiterabilità  ad libitum 
della misura cautelare, l'art. 130, terzo comma, c.p.i., prevede 
che,  decorso il  termine dell'art.  675 c.p.c.  (trenta  giorni  dalla 
pronuncia),  possono  essere  completate  le  operazioni  di 
descrizione e sequestro già iniziate, ma non possono esserne 
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento.
36 Cfr.  S.  VITRO',  in  AA.  VV.,  Formulario  commentato  dei  procedimenti  
cautelari e urgenti nel diritto civile, 766.
37 Vd. Trib. Monza, ord. 20 Febbraio 2002, in  Il Dir. Ind., 2003, 40 ss.
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4 Provvedimenti definitivi
L'art.  2599  c.c.  contiene  una  disposizione  di  particolare 
interesse ed utilità, al fine di tutelare l'impresa contro chiunque 
ponga in essere atti  di  concorrenza sleale a suo danno. Tale 
norma,  infatti,  stabilisce:  “La  sentenza  che  accerta  atti  di  
concorrenza  sleale  ne  inibisce  la  continuazione  e  dà  gli  
opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”.
Si  pensi,  in  concreto,  ad  una  sentenza  che  accerti  la 
responsabilità extracontrattuale di  una delle parti  in lite,  per il 
compimento di atti di concorrenza sleale consistenti nell'indebito 
utilizzo  dell'altrui  know  how e  condanni,  di  conseguenza,  il 
responsabile  al  risarcimento  dei  danni  ed,  altresì,  ordini  al 
medesimo  di  astenersi  dal  compimento  di  ulteriori  atti  di 
concorrenza sleale, nei confronti della parte vittoriosa.
Si rileva38, innanzitutto, come già solo la natura di tale ordine di 
inibitoria  sia  molto  controversa,  sia  in  dottrina  che  in 
giurisprudenza.
4.1 L'inibitoria
In particolare, oggetto di ampio dibattito è se l'inibitoria possa 
legittimare  o  meno  il  ricorso  all'esecuzione  forzata  in  forma 
38 Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 115.
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specifica,  in  altri  termini,  se  sia  possibile  procedere 
coattivamente alla distruzione di tutto quanto è stato realizzato 
mediante il compimento di accertati atti di concorrenza sleale.
La giurisprudenza si attesta su posizioni negative. La Corte di 
Cassazione39, infatti, afferma che la pronuncia di inibitoria abbia 
natura  di  mero  accertamento  e  non  di  condanna;  si  nega, 
pertanto,  che  essa  sia  suscettibile  di  attuazione  diretta  nelle 
forme dell'esecuzione forzata e si ammette solamente che, nel 
caso  in  cui  il  soggetto  inibito  non  ottemperi  spontaneamente 
all'obbligo di non fare, sia possibile adire nuovamente il giudice, 
allo scopo di ottenere dei provvedimenti risarcitori. Secondo la 
giurisprudenza,  il  reale  effetto  pratico  dell'inibitoria  sarebbe 
quello  di  permettere di  adire  nuovamente  il  giudice,  onde far 
accertare  la  violazione  dell'obbligo  di  astensione  contenuto 
nell'inibitoria  ed  ottenere,  così,  una  nuova  condanna40. Il 
carattere  essenziale  dell'inibitoria  sarebbe,  dunque,  quello  di 
apprestare una tutela giurisdizionale preventiva, rivolta verso il 
futuro ed in vista di un nuovo eventuale giudizio. Diversamente, 
le opinioni della dottrina circa il contenuto dell'ordine di inibitoria 
sembrano  più  aperte  o  possibiliste.  Alcuni  autori41 ritengono, 
39 Cass. Civ.,  Sez. I,  25 Luglio 1995, n. 8080, in  Giust.  civ. Mass.,  1995, 
1422 e, in Dir. Ind., 1996, 774.
40 App. Milano, 29 Aprile 2006, in  Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 794 ss., spec. 
806.
41 Cfr.  FRIGNANI,  L'injunction  nella  Common Law e  l'inibitoria  nel  diritto  
italiano, 549; RAPISARDA, TARUFFO, Inibitoria (azione), (dir. proc. civ.), 
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infatti, che la sentenza contenente l'inibitoria concorrenziale sia 
a  tutti  gli  effetti  una  sentenza  di  condanna  a  non  fare,  in 
particolare a non continuare o a non ripetere, la cui esecuzione 
forzata  si  realizza  attraverso  l'imposizione  di  obblighi  di 
rimuovere quanto fatto in violazione dell'obbligo di astensione.
Altri42 ritengono, invece, che la sentenza di inibitoria non abbia 
natura di condanna, ma solo di accertamento, esprimendo una 
posizione  non  dissimile  da  quella  fatta  propria  dalla 
giurisprudenza.  Nella  specie,  l'inibitoria  avrebbe  il  medesimo 
contenuto  normativo  dell'accertamento  dell'illiceità  del 
comportamento che si vieta di ripetere. In altre parole, solo con 
la  sentenza  che  accerta  l'illiceità  del  comportamento 
anticoncorrenziale  sorgerebbe  l'obbligo,  per  chi  tale 
comportamento ha tenuto, di astenersi dal compierlo anche in 
futuro. L'inibitoria non aggiungerebbe null'altro al principio, per 
cui  solo  dopo  che  un  comportamento  determinato  sia  stato 
accertato  come  illecito  da  un  giudice  è  possibile  obbligare 
qualcuno a non ripeterlo più in futuro. Ne consegue che non si 
potrebbe eseguire coattivamente la pronuncia di inibitoria ex art. 
2599  c.c.  mediante  la  distruzione  di  quanto  realizzato  in 
violazione  dell'obbligo  di  astensione.  A  ciò  si  perviene, 
in Enc. giur., XVII, 1; GHIDINI, La concorrenza sleale, 351 ss.
42 Vd. MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, 50; CHIARLONI, 
Misure coercitive e tutela dei diritti, 154 e 231; SPOLIDORO, Le misure di  
prevenzione nel diritto industriale, Milano, 28 ss.
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considerando che l'esecuzione specifica di obblighi di non fare 
riguarda  non  tanto  l'attuazione  di  un  generale  dovere  di 
astensione,  bensì  l'attuazione  dell'obbligo  di  ripristinare  la 
situazione di fatto ad un momento antecedente il  compimento 
degli atti, la cui illiceità è stata accertata. Ciò presuppone che 
sia  accertato  un comportamento  illecito  già  compiuto,  mentre 
l'inibitoria di  cui  all'art.  2599 c.c.  è tendenzialmente rivolta ad 
impedire la commissione di atti futuri.
4.2 Gli opportuni provvedimenti
L'art.  2599  c.c.  prevede  la  possibilità  di  emanare,  a  seguito 
dell'accertamento  della  concorrenza  sleale,  gli  opportuni 
provvedimenti  diretti  ad eliminare gli  effetti  dell'atto.  Si  ritiene 
che  gli  opportuni  provvedimenti  siano  volti  a  ricostituire  la 
situazione di fatto corrispondente all'interesse leso e possono 
essere emanati a prescindere dall'ordine di inibitoria. Si tratta di 
provvedimenti  che  variano  caso  per  caso,  a  seconda  della 
peculiarità  della  singola  situazione43.  Possono  consistere 
nell'ordine di ritiro dal commercio di prodotti, delle etichette e del 
materiale  pubblicitario  in  genere  e,  nella  loro  eventuale 
successiva rimozione, distruzione (o assegnazione al soggetto 
leso).  Può  altresì  disporsi,  ai  sensi  “dell'art.  700  c.p.c.  il  
43 Cfr. GHIDINI, op. cit., 391.
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sequestro  dei  prodotti  nei  quali  si  estrinseca  un'attività  di  
concorrenza sleale e ciò allo scopo di impedire la continuazione  
dell'illecito, di assicurare il materiale probatorio  per il giudizio di  
merito e di conservare tali beni, in attesa della decisione sulla  
loro destinazione ex art. 2599 c.c.”44. Da ultimo, si noti che gli 
opportuni  provvedimenti  non  possono  incidere  su  cose  di 
proprietà di soggetti terzi o su vicende del rapporto esistente tra 
il destinatario del provvedimento ed un terzo, salvo che “il terzo 
non  sia  realmente  tale,  per  essere  coinvolto  nel  fatto  
antigiuridico che ha costituito titolo del provvedimento”45.
Si noti che, quando la norma parla di “eliminazione degli effetti” 
non  si  riferisce  affatto  alla  riparazione  del  danno  verificatosi, 
oggetto della previsione di cui al successivo art. 2600 c.c., bensì 
a  quelle  attività  idonee  a  ricostruire  la  situazione  di  fatto 
corrispondente all'interesse leso o, più precisamente, lo  status 
quo ante. 
Altro  effetto  da  includersi  negli  opportuni  provvedimenti  è 
l'informazione  al  pubblico  dell'esito  del  giudizio  in  cui  si  è 
accertato  un  atto  di  concorrenza  sleale.  Non  si  tratta  di  un 
effetto automatico, in quanto il vincitore può chiedere al giudice 
l'autorizzazione  a  pubblicare  su  un  quotidiano  nazionale  la 
44 Trib. Pistoia, 12 Novembre 1993, in Giur. Ann. Dir. Ind., 760.
45 Trib. Milano, 24 Luglio 1995, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1176.
147
sentenza che ha accolto la sua domanda, al fine di informare 
l'utenza  del  giudicato46.  Questo  è  uno  strumento  a  cui  molti 
imprenditori  ricorrono,  per  avere  della  pubblicità  gratuita,  in 
quanto le spese di pubblicazione, se concessa, sono poste a 
carico  del  contraffattore.  La  giurisprudenza  ammette  che  la 
sentenza possa essere pubblicata, anche senza autorizzazione 
da parte del giudice, sempre che avvenga in termini oggettivi, 
con una presentazione priva di commenti, priva cioè di qualsiasi 
elemento soggettivo che possa deviare dalla rappresentazione 
meramente oggettiva del fatto.
4.3 Il risarcimento del danno
Altro tipo di sanzione da applicare, in seguito ad una sentenza 
che  abbia  accertato  il  compimento  di  uno  o  più  atti  di 
concorrenza sleale, è la condanna al risarcimento del danno ex 
art.  2600  c.c.,  il  quale  stabilisce:  “Se  gli  atti  di  concorrenza  
sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al  
risarcimento dei  danni.  In  tale  ipotesi  può essere ordinata  la  
pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la  
colpa si presume”.
La  norma  prevede  che,  per  l'illecito  concorrenziale,  venga 
risarcito  il  danno  e  disposta  la  pubblicazione  della  sentenza. 
46 Cfr. F. CIOFFI, Commentario al codice civile, 116.
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L'applicazione di queste sanzioni presuppone il dolo o la colpa. 
La colpa una volta accertata l'attività  concorrenziale illecita si 
presume. Vi è, quindi, un'inversione dell'onere della prova, per 
quanto  riguarda  l'elemento  psicologico  (ma  non  per  quanto 
riguarda la sussistenza degli atti concorrenziali)47.
Mentre  per  l'ordinaria  azione  risarcitoria  ex art.  2043  c.c.  è 
indispensabile  la  dimostrazione  dell'elemento  psicologico 
dell'agente,  nell'ipotesi  della  concorrenza  sleale  la  colpa  si 
presume, sino a prova contraria.  Si tratta di  una presunzione 
relativa che ammette prova contraria. 
A  differenza  delle  sanzioni  previste  dall'art.  2599  c.c.,  che 
mirano  a  ripristinare  lo  status  quo  ante,  i  provvedimenti 
risarcitori,  di  cui  all'art.  2600  c.c.,  tendono  ad  attuare  una 
soddisfazione  per  equivalente,  mirando  direttamente  a 
recuperare  l'utilità  pregiudicata  dalla  violazione  dell'interesse 
leso.  Affinché  possa  darsi  luogo  al  risarcimento  occorre  la 
sussistenza  di  un  danno  effettivo  e  non  una  mera  idoneità 
dannosa.  La  domanda  è  inoltre  soggetta  al  termine  della 
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
Secondo la dottrina48, nelle fattispecie di concorrenza sleale, il 
dolo  consiste  nella  rappresentazione  degli  effetti  dannosi 
47 Cfr. F. CIOFFI, op. cit., 119.
48 Cfr. GHIDINI, op. cit., 403.
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inerenti al proprio comportamento. E', quindi, centrale l'elemento 
soggettivo dell'animus nocendi, inteso come intento emulativo di 
danneggiare  l'altrui  azienda.  La  colpa,  invece,  designa  la 
condizione di chi compie coscientemente e volontariamente un 
atto  previsto  dall'art.  2598  c.c.,  ma  ignora,  per  negligente 
accertamento, alcuni elementi di fatto integratori della fattispecie 
illecita,  la  conoscenza  dei  quali  avrebbe  importato  la 
consapevolezza  delle  conseguenze  dannose  dell'atto 
medesimo49.
Appare  di  particolare  problematicità  la  prova  della 
determinazione precisa del danno, ragion per cui nella pratica è 
frequente il ricorso alla domanda di condanna generica  ex art. 
278 c.p.c. e/o alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 
c.c.  Quanto  alla  richiesta  di  condanna  generica,  in  via 
preliminare, con le parole della Cassazione, si osserva che:
“è  ammissibile  la  domanda  dell'attore  originariamente  rivolta  
unicamente  ad  una  condanna  generica,  senza  che  sia  
necessario  il  consenso  (espresso  o  tacito)  del  convenuto,  
costituendo  essa  espressione  del  principio  di  autonoma  
disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento...”50.
A ciò si aggiunga che, secondo consolidata giurisprudenza, per 
49 Cfr. GHIDINI, op. cit., 400.
50 Cass., Sez. U., 23 Novembre 1995, n. 12103, FI, I, 1765.
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la concessione di questa misura è “sufficiente che il fatto illecito  
accertato  sia  potenzialmente  produttivo  di  danno,  restando  
impregiudicata  in  sede  di  liquidazione  ogni  questione  sulla  
quantità  ed  anche sulla  concreta  ed effettiva sussistenza  del  
danno”51.
In senso contrario, si è espressa la dottrina52, secondo la quale 
“per  danno si  intende quello  effettivamente verificatosi  e  non  
quello  potenziale  giacché,  se  è  vero  che  la  sentenza  di  
condanna  generica  è  idonea  a  passare  in  giudicato  e  deve  
quindi  considerarsi  definitiva,  ciò  implica  l'accertamento  
dell'esistenza del danno, con salvezza della sola quantità”.
Ovviamente rimane impregiudicata in sede di liquidazione ogni 
questione  sulla  quantità  ed  anche  sulla  concreta  ed  effettiva 
sussistenza del danno, con la conseguenza che nulla esclude 
che in  sede  di  determinazione del  quantum possa  accertarsi 
l'assenza  del  danno  concretamente  risarcibile.  Con  riguardo, 
invece,  alla  liquidazione  equitativa  del  danno,  si  ritiene  che, 
quando l'attore si trovi  nell'impossibilità di fornire una rigorosa 
prova, il giudice, richiamandosi al combinato disposto degli artt. 
2056 e 1226 c.c., può determinare equitativamente l'entità del 
pregiudizio. Difatti, accertato che un atto di concorrenza sleale 
51 App. Bologna, 3 Giugno 1993, in Dir. Ind., 1994, 54.
52 Vd. in particolare GHIDINI, op. cit., 406.
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ha provocato un danno,  può  “procedersi  ad  una liquidazione  
equitativa  dei  suoi  effetti  negativi  essendo  sempre  
estremamente  disagevole  il  calcolo  dei  danni  per  l'obiettiva  
difficoltà di riferire unicamente al comportamento illegittimo del  
concorrente  l'andamento  del  fatturato  del  soggetto  passivo  
dell'atto”53.  E'  pertanto ammissibile  “il  ricorso alla  liquidazione  
equitativa  del  danno da concorrenza  sleale quando sia  stata  
fornita  prova  dell'esistenza  del  fatto  lesivo  e  del  pregiudizio  
subito, ma non quella dell'esistenza del nesso causale tra fatto  
lesivo e pregiudizio”54. In questa ipotesi, tuttavia, la liquidazione 
equitativa  ex art.  1226  c.c.  potrà  procedersi  non  solo  a 
condizione che il danno stesso sia certo nella sua esistenza, ma 
anche  a  condizione  che  il  richiedente  fornisca  gli  elementi 
essenziali per orientare la valutazione del giudice.
Per  quanto  concerne la  determinazione del  danno risarcibile, 
valgono le regole generali stabilite dall'art. 2056 c.c. e, pertanto, 
l'esistenza del danno sarà presa in considerazione con riguardo 
alle componenti del danno emergente e del lucro cessante.
Il  danno  emergente  consiste  nella  perdita  che  si  è  subita 
concretamente ed è legata all'evento dannoso che si lamenta, 
come,  ad  esempio,  le  spese  che  l'imprenditore  ha  dovuto 
53 Trib. Milano, 14 Giugno 2001, in Giur. Ann. Dir. Ind., 955.
54 Trib. Bologna, 31 Luglio 2005, Dvd FI.
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sostenere  per  far  valere  il  proprio  diritto.  E'  la  spesa  viva, 
concreta  in  dipendenza  dell'evento  dannoso.  Nel  danno 
emergente sono solitamente comprese le spese incontrate per 
accertare i fatti e per assistenza professionale55.
Il  lucro  cessante,  ossia  il  mancato  guadagno,  è,  invece,  la 
componente  di  più  difficile  determinazione,  in  quanto  resta 
quella  più  aleatoria.  Come  si  fa  a  calcolare  quanto  un 
imprenditore ha guadagnato meno, rispetto a quanto avrebbe 
guadagnato, se non avesse subito l'evento dannoso?
La quantificazione impone un confronto fra le vendite realizzate 
dal titolare prima e dopo l'evento. Questa operazione potrebbe 
essere  relativamente  semplice  solo  se  non  esistessero  altri 
produttori  fuorché  i  due  in  lite  e  se  il  mercato  fosse 
assolutamente  stabile.  Il  mercato  conta  quasi  sempre  più 
operatori  ed  incontra  normalmente  fluttuazioni  più  o  meno 
ampie56. Tenendo conto di ciò, occorre analizzare i dati relativi 
alle  vendite  del  titolare,  prima  e  dopo  la  contraffazione  e 
distinguere  le  variazioni  imputabili  alla  contraffazione,  dalle 
variazioni imputabili ad altri fattori. La distinzione tra le due serie 
di fattori è tutt'altro che agevole. Essa può essere delineata solo 
55 Vd. Trib. Milano, 23 Settembre 2004, in GADI, 1182.
56 Cfr.  V.  DI  CATALDO,  Risarcimento  del  danno  e  diritti  di  proprietà  
intellettuale, disponibile su:
www.lex.unict.it/atti/0506-10-07/vincenzo_dicataldo.pdf
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attraverso una serie di indagini del mercato e del prodotto, che 
sappia identificare le evoluzioni dovute a fattori altri, rispetto alla 
contraffazione,  come  le  modifiche  del  gusto  del  pubblico,  le 
oscillazioni del sistema dei prezzi, l'introduzione di prodotti nuovi 
competitivi.
Alcune  corti,  al  fine  di  liquidare  il  danno  da  lucro  cessante, 
ritengono  sufficiente  che  sia  data  prova  delle  vendite  del 
contraffattore57,  arrivando  addirittura  a  sovrapporre  il  lucro 
cessante al flusso di vendita del contraffattore. Il presupposto da 
cui si parte è il seguente: si deve risarcire all'imprenditore, che 
ha subito la violazione, quanto ha guadagnato specularmente il 
contraffattore che ha perpetrato la violazione a suo danno.
Un diverso orientamento della giurisprudenza ha corretto il tiro, 
affermando  che  quello  della  sovrapposizione  è  un  concetto 
eccessivo, in quanto potrebbe non rispondere a criteri di equità 
e di correttezza, dovendosi provare il nesso causale tra l'illecito 
perpetrato ed il danno subito. A questo proposito, una risalente 
pronuncia della  Corte di  Appello  di  Milano58 affermava che la 
domanda risarcitoria è suscettibile di essere rigettata se l'attore 
“non ha neppure approssimativamente indicato il volume degli  
affari  negli  anni  in discussione,  le caratteristiche della rete di  
57 Vd. in particolare Trib. Milano, 5 Novembre 1987, in  Giur. Ann. Dir.  Ind., 
1987, 824.
58 Più precisamente, App. Milano, 28 Aprile 1978, in GADI, 1049.
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distribuzione, né ha specificato, al di là di vaghe enunciazioni di  
alcuni testi, l'estensione del suo mercato e l'incidenza dei fatti  
denunciati  sul  suo  avviamento.  Non  risulta  neppure,  non  
essendo  stati  prodotti  i  bilanci  di  esercizio,  se  nel  periodo  
considerato vi sia stata una contrazione degli utili o comunque  
delle ripercussioni sui programmi di sviluppo”.
I giudici tendono a mettere a confronto gli andamenti di mercato, 
quindi gli andamenti delle vendite del contraffattore negli anni, 
quelli degli anni di sana gestione e quelli dell'anno incriminato, 
per capire quale innalzamento c'è stato e se quell'innalzamento 
è dovuto integralmente all'evento contraffattivo e non anche al 
merito  dell'imprenditore  che  ha  contraffatto.  Ad  esempio,  se 
negli  ultimi  dieci  anni  il  contraffattore  ha  sempre  avuto  uno 
standard  di  vendite  dello  stesso tipo,  mentre nell'ultimo anno 
(anno  della  contraffazione)  ha  l'impennata,  con  grande 
probabilità  quest'ultima  verrà  ricondotta  integralmente  alla 
contraffazione. Dunque, quella percentuale in più di guadagno 
verrà  quantificata  nel  danno  subito  dall'altro  imprenditore, 
sempre in considerazione dei  flussi  di  vendita di  quest'ultimo, 
con riferimento all'andamento negli anni. Bisogna, infatti, evitare 
che l'imprenditore che ha subito la contraffazione abbia, a sua 
volta, un arricchimento ingiustificato59.
59 Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., 551 ss.
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Con l'emanazione del  Codice della  Proprietà Industriale,  l'art. 
125  dello  stesso  codice  ha  espressamente  riconosciuto  la 
possibilità di ottenere un risarcimento del danno non basato solo 
sulla  perdita  subita,  ma  anche  sugli  utili  conseguiti  dal 
contraffattore.
Trascorso un solo anno dalla sua introduzione, l'art. 125 c.p.i. è 
stato  modificato  dal  d.  lgs.  n.  140/2006.  L'attuale  versione 
dell'articolo,  avente  come  rubrica  “Risarcimento  del  danno  e  
restituzione  dei  profitti  dell'autore  della  violazione” è  la 
seguente:
“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le  
disposizioni  degli  artt.  1223,  1226  e  1227  del  codice  civile,  
tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze  
economiche  negative,  compreso  il  mancato  guadagno,  del  
titolare  del  diritto  leso,  i  benefici  realizzati  dall'autore  della  
violazione  e,  nei  casi  appropriati,  elementi  diversi  da  quelli  
economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto  
della violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento  
dei  danni  può  farne  la  liquidazione  in  una  somma  globale  
stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne  
derivano.  In  questo  caso  il  lucro  cessante  è  comunque  
determinato  in  un  importo  inferiore  a  quello  dei  canoni  che  
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l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse  
ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il  
titolare  del  diritto  leso  può  chiedere  la  restituzione  degli  utili  
realizzati  dall'autore  della  violazione,  in  alternativa  al  
risarcimento  del  lucro  cessante  o  nella  misura  in  cui  essi  
eccedono tale risarcimento”.
I  primi  due  commi  dell'articolo  prevedono  che  al  soggetto 
danneggiato spetti un risarcimento corrispondente al c.d. lucro 
cessante, derivante dalla differenza tra il guadagno che avrebbe 
probabilmente  realizzato  senza la  contraffazione  ed  il  minore 
guadagno effettivo conseguito in ragione della violazione posta 
in essere dal contraffattore con dolo o colpa. Il  terzo comma, 
infine,  stabilisce  che  il  titolare  possa  ottenere  la  restituzione 
degli utili realizzati dall'autore della violazione, alternativamente 
al risarcimento del lucro cessante oppure nella misura in cui essi 
superano tale risarcimento.
5 Tutela penale del segreto aziendale. Cenni
L'art. 623 c.p. stabilisce che: “1. Chiunque, venuto a cognizione  
per ragione del suo stato o ufficio,  o della sua professione o  
arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o  
invenzioni  scientifiche  o  applicazioni  industriali,  le  rivela  o  le  
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impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino  
a  due  anni.  2.  Il  delitto  è  punibile  a  querela  della  persona  
offesa”.
Si tratta di una norma la cui applicazione ha avuto sinora pochi 
riscontri  in  ambito  giudiziario.  L'esplicito  riconoscimento 
dell'estensione della  tutela  prestata  dall'art.  623 c.p.  al  know 
how  aziendale  è  frutto  di  una  pronuncia  della  Corte  di 
Cassazione del 200160. Il caso oggetto di giudizio riguardava la 
rivelazione di notizie destinate a rimanere segrete, compiuta in 
violazione  di  un  patto  di  non  concorrenza,  da  parte  di  taluni 
dipendenti  dimissionari  di  una  società  in  favore  dell'impresa 
presso la quale avevano continuato la propria attività lavorativa 
e concernente la tecnologia e le modalità di produzione di una 
macchina  d'ispezione  a  raggi  X  per  l'industria  alimentare. 
Insieme  ai  dipendenti  era  stato  tratto  in  giudizio  anche  il 
presidente e l'amministratore delegato della società che aveva 
ricevuto  ed  impiegato  a  proprio  favore  dette  notizie.  Con 
interpretazione  dichiaratamente  evolutiva,  dettata  dalla 
necessità  di  tenere conto della  sempre più  rapida evoluzione 
tecnologica,  la  Cassazione  è  giunta,  per  questa  via,  ad 
individuare  l'interesse  tutelato  dall'art.  623  c.p.  nel  “diritto 
60 Più precisamente, Cass., 19 Maggio 2001, n. 25008, in Cass. Pen., 2002, 
1000 s.
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personale  dell'imprenditore  all'organizzazione  dell'attività  
economica”.  E'  possibile  osservare  che,  al  di  là  delle  parole 
utilizzate  dalla  Corte,  siano  stati  posti  al  centro  della  tutela 
penale  del  segreto  industriale  gli  investimenti  dell'impresa 
interessata  per  l'acquisizione  del  know  how  necessario  al 
raggiungimento di una posizione di vantaggio nei confronti dei 
concorrenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha ampliato 
l'ambito di applicazione della norma, fino ad includere “il segreto 
industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di  
conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di  
garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e  
realizzazione  e  dunque  la  compressione  dei  tempi  di  
produzione”61 e  sembra  concedere  diversi  spunti  di  notevole 
interesse.
Nel  tentativo  di  giungere  ad  una  maggiore  delimitazione 
dell'ambito di applicazione della norma, si è cercato in dottrina di 
ancorare  la  nozione  di  “applicazioni  industriali”  a  quelle  di 
“scoperte o invenzioni scientifiche”, asserendo la necessità di un 
contenuto innovativo e, segnatamente, affermando che la tutela 
fornita dall'art.  623 c.p.  potesse estendersi  al  solo  know how 
61 Vd. A. G. MOREZZI,  La tutela penale del know how industriale: gli artt.  
623 e 513 c.p. ed il d. lgs. 231/2001, in Il Nuovo Dir. delle Società, 2010, 
100 ss.
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industriale  dotato  di  una  certa  originalità  rispetto  alle 
conoscenze già acquisite. L'opinione aveva trovato riscontro in 
passato anche tra i giudici di merito62, ma è stata costantemente 
respinta dalla Corte di Cassazione, anche di recente63. Il giudice 
di legittimità ha, infatti, più volte affermato che, ai fini della tutela 
penale  del  segreto  industriale,  novità  ed  originalità  non sono 
requisiti  essenziali  delle  applicazioni  industriali64,  poiché  non 
espressamente  richiesti  dal  disposto  legislativo  e  perché 
l'interesse  alla  tutela  penale  della  riservatezza  non  deve 
necessariamente  desumersi  da  questi  attributi  delle  notizie 
protette65.
Alla luce degli elementi esposti, sembrerebbe possibile collocare 
il  limite  della  tutela  penale  del  segreto  alle  informazioni  che 
producano un effettivo vantaggio concorrenziale e raggiungano 
un grado di definizione tale da godere dell'apprezzamento da 
parte del mercato.
62 Vd. Pret. Bergamo, 18 Aprile 1997, in Foro it., 1998, II, 128 s.
63 Vd. Cass., 7 Giugno 2005, n. 25174, in DeJure.
64 Vd. Cass., 7 Febbraio 1973, in Giust. Pen., 1974, 267.
65 Vd. Cass., 3 Giugno 1977, n. 14258, in Cass. Pen. Mass., 1980, 96 s.
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